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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi

muuttamisesta

tavaramerkkilain

ESITYKSEN PAAASIALLINEN SISALTO

Esityksessd ehdotetaan tavaramerkkilakia
muutettavaksi vastaamaan tavaramerkkien
kansainvilistd rekisterdintid koskevan Mad-
ridin poytékirjan vaatimuksia. Tdmén joh-
dosta lakiin otettaisiin uusi asiaa koskeva lu-
ku, mink& lisdksi rekisterdintiesteitd koske-
via saannoksid tarkistettaisiin. Tarkoituksena
on, etti Suomi liittyy Madridin poytékirjan
mukaiseen rekisterijarjestelmdin 1 pédivain
tammikuuta 1996 mennessi.

Tavaramerkkilakia ehdotetaan muutetta-
vaksi my0s sen johdosta, ettd yhteison tava-
ramerkistd annettu neuvoston asetus on tullut
Suomea sitovaksi Suomen liityttyd Euroo-
pan unioniin. Suoraan jdsenmaita sitovana
asetus ei sindnsi edellyti tavaramerkkilain

351276M

harmonisointia, mutta se sisiltid erditd sidn-
noksid, jotka edellyttivit kansallista lainséda-
déntod.

Lis#ksi ehdotetaan muutettavaksi hakemus-
ten kisittelyd ja rekisterinnin uudistamista
koskevia tavaramerkkilain sdanntksid. Téssa
yhteydessd viitemenettely siirrettdisiin rekis-
terdinnin jdlkeen tapahtuvaksi. Muutoksilla
on tarkoitus selkeyttdd ja nopeuttaa hake-
musten kisittelyd. Samalla lakiin ehdotetaan
otettavaksi wusi EY-sddnnCksii vastaava
séf#nnds tavaramerkkioikeuksien sammumi-
sesta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan asetuksella sdfidettdvind ajankohtana.
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YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Immateriaalioikeuksien merkitys erityi-
sesti kansainvilisessa kaupassa yhtend yri-
tysten kilpailutekijéinid on jatkuvasti lisdin-
tyméssd. Immateriaalioikeudet on Suomessa
perinteisesti jaoteltu tekijanoikeuksiin ja
teollisoikeuksiin, joista viimeksi mainittuihin
luetaan yleenséd patentit, hyodyllisyysmallit,
mallioikeus, yksinoikeus integroidun piirin
piirimalliin, kasvinjalostajan oikeus, tavara-
merkit, toiminimet sekd tuotteen alkuperdd
osoittavat merkinnét ja nimitykset. Niiden
merkitystd kuvastaa myos se viime aikojen
aktiviteetti, jolla moninaisten kansainvilis-
ten sopimusten ja normien muodossa pyri-
tdin harmonisoimaan eri maiden asianomais-
ta lainsdddantod tai jonka tarkoituksena on
saattaa kiyttdon uusia kansainvilisid ja osin
ylikansallisia rekisterdintijirjestelmié. Erityi-
sesti Maailman kauppajirjeston (WTQO) pe-
rustamissopimukseen liittyvé immateriaalioi-
keussopimus (sopimus teollis- ja teki-
janoikeuksien kauppaan liittyvistd ndkokoh-
dista eli TRIPS) on tédssd suhteessa merkitta-
vi, mutta huomattavan toimeliasta on ollut
myo6s niin Euroopan yhteisén (EY) kuin
Maailman henkisen omaisuuden jarjestonkin
(WIPO) viime vuosien toiminta immateriaa-
lioikeuksien alalla.

Tavaramerkkien osalta huomattavia tapah-
tumia ovat olleet edelldi mainitun vuoden
1996 alusta sovellettavaksi tulevan TRIPS -
sopimuksen lisdksi 27 pdivind lokakuuta
1994 WIPOn puitteissa aikaansaatu kansain-
vdlinen tavaramerkkilainsdddénnén har-
monisointisopimus (Trademark Law Treaty
eli TLT) sekd EY:n piirissi vuoden 1994
alkupuolella voimaan saatettu asetus yh-
teison tavaramerkistd ((EY) N:o 40/94), jolla
lnodaan koko yhteisén alueen kattava yhte-
ndinen tavaramerkkien rekisterfintijirjestel-
mi. Lisiksi mahdollisesti jo kuluvana vuon-
na on tulossa voimaan Suomenkin allekir-
joittama tavaramerkkien kansainvélisté rekis-
tersintid koskeva Madridin sopimuksen lisé-
poytakirja alkuperdisen Madridin sopi-
muksen rinnalle, johon Suomi ei ole liitty-
nyt.

yV’cilittémiéi lainsdddannollisid toimenpiteiti
edellyttid Madridin lisdpoytikirjaan litttymi-
nen. Yhteison tavaramerkistd annettu asetus

taas on suoraan Suomessa sovellettavaa oi-
keutta, mista johtun, ettd lainsdadidnnon tar-
kistamistarpeet tiltd osin ovat vihiiset. Tis-
si yhteydessd on syytd todeta, ettdi Suomi on
jo aikaisemmin yhdenmukaistanut tavara-
merkkilainsdddintonsd EY:n jdsenvaltioiden
tavaramerkkilainsdddidnnon  ldhentimisesti
annetun neuvoston direktiivin ((ETY) N:o
104/89) mukaiseksi. TRIPS-sopimus puoles-
taan on sisdlloltdédn sellainen, ettei se edelly-
td valittomid lainsdddinnon tarkistuksia. Mi-
td tulee TLT-sopimukseen, voidaan todeta,
ettd kysymys ei ole vield ajankohtainen, kos-
ka sopimuksen voimaantulosta ei tilld het-
kelld ole tietoa eikd Suomen liittymisesti
sithen ole tehty pa#tosti.

2. [Esityksen tavoitteet ja keskeiset
ehdotukset

2.1. Tavaramerkkien kansainviliseen
rekistervintijiirjestelmééin liitty-minen

Tavaramerkkien kansainviélistd rekistersin-
tid koskeva Madridin sopimuksen poytikirja
tehtiin 27 péivina kesdkuuta 1989. Poytikir-
jan mukainen tavaramerkkien kansainvilinen
rekisterdintijarjestelmd muistuttaa pédpiir-
teissddn alkuperdistd Madridin sopimuksen
mukaista jarjestelméd. Viimeksi mainittuun
kuuluu yli 40 maata, mutta timén pelkistidin
ranskankielisen jérjestelmidn ulkopuolelle
ovat jdiineet muun muassa kaikki pohjois-
maat, Amerikan Yhdysvallat, Iso-Britannia
ja Japani. Madridin poytdkirjalla on pyritty
poistamaan erindisid sellaisia rajoitteita, jot-
ka ovat estéineet alkuperdisen sopimuksen ul-
kopuolelle jddneiden valtioiden liittymistd
siihen.

Madridin poytikirjaan voivat liittyd kaikki
teollisoikeuden suojelemista koskevaan Pa-
riisin yleissopimukseen (SopS 36/70 ja
43/75) liittyneet maat ja liséksi yhteisét, jot-
ka tayttidvit midrdtyt vaatimukset. Madridin
poytakirja kuuluu niihin kansainvilisiin so-
pimuksiin, joihin Suomi Euroopan talousalu-
eesta tehdyssé sopimuksessa (ETA-sopimus)
sitoutui littymédan. Suomen liityttyd sit-
temmin Euroopan unionin (EU) jiseneksi ei
ETA-sopimus ole end#d sitonut Suomea
EFTA-valtiona vaan vuoden 1995 alusta
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EU:n jidsenvaltiona. Liittymisajankohdaksi
sopimuksessa médritettiin 1 pdivd tammikuu-
ta 1996. Sama sopimus edellytti Ruotsin
liittyvin Madridin poytdkirjaan 1 péivéin
tammikuuta 1995, Norjan 1 pdivédin tammi-
kuuta 1996 ja Islannin 1 pdivadn tammikuu-
ta 1997 mennessd. Tanskassa tuli jo vuoden
1992 alussa voimaan uusi tavaramerkkilaki,
joka sisiltid siddannokset kansainvilisestd re-
kisterdinnista.

Madridin poytikirja ei ole tullut vield voi-
maan. Tdhan mennessd sen on ratifioinut
vasta kolme maata (Espanja, Ruotsi, Iso-
Britannia), mutta useissa EU-maissa valmis-
telut sithen ovat pitkilld. EY:ssd ei ole tehty
virallista padtdstd poytdkirjaan liittymisests,
mutta komissio on eri yhteyksissd antanut
ymmértad timin tolevan tapahtumaan sa-
manaikaisesti yhteison tavaramerkkijérjestel-
min kiynnistymisen kanssa.

Madridin poytikirjan mukaisessa jérjestel-
missi suojan saaminen tavaramerkille useas-
sa eri maassa tai eri yhteisjen alueella olisi
mahdollista yhdelli hakemuksella. Myos
suomalaiset yritykset voisivat tdlloin hakea
kansainvilistd rekisteréintid kaikissa pOytd-
kirjaan liittyneissd maissa ja  yhteisojen
alueilla.

Kansainvilisesti toimiville suomalaisille
yrityksille Madridin p6ytikirjan mukainen
kansainvilinen rekisterdinti merkitsisi kus-
tannusten alenemista ja hakemusmenettelyn
yksinkertaistumista. Hakemusmenettelyssd
hakijalle aiheutuvat yleensd hakemusmaksuja
suuremmat kustannukset asiamiespalkkioista.
Kansainvilisen rekisterdinnin hakijan ei olisi
tarpeen kiyttdd asiamiestd kansainvilisessd
rekisterdintihakemuksessa ~ nimedméssédn
maassa tai yhteisdssé, ellei nimetyn maan tai
yhteison rekisteriviranomainen ilmoita rekis-
terdintiesteesti.

Madridin poytikirja eroaa alkuperiisesti
sopimuksesta muun muassa siten, ettd kan-
sainvilinen rekisterdintihakemus voidaan
tehdi kansallisen rekisterdinnin lisdksi vireil-
14 olevan kansallisen hakemuksen perus-
teella. Kansainvilinen rekisterdintihakemus
voidaan ndin ollen tehdd myds sa-
manaikaisesti kansallisen rekisterdintihake-
muksen kanssa. Madridin sopimuksen mu-
kaisen kansainvilisen rekisterdinnin perus-
tuessa pelkdstidén kansalliseen rekisterdintiin
hakija joutuu odottamaan rekisterSintipaétos-
td voidakseen tehdd kansainvilisen rekiste-
réintihakemuksen.

Valmisteilla olevien Madridin péytikirjan

sovellutussédéintdjen mukaisesti kansainvili-
nen rekisterSintihakemus voitaisiin tehdid
sekd englanniksi ettd ranskaksi, mutta kun-
kin maan kansallinen rekisteriviranomainen
voi miiriti, ottaako se hakemuksen vastaan
molemmilla kielilli. Suomalaiset yritykset
voisivat tehdd kansainvilisen rekisterdintiha-
kemuksen englanninkielisend, mikd merkitsi-
si monille yrityksille kustannusten ja tyo-
madrdn sdistod verrattuna Madridin sopi-
mukseen,

Suomessa rekisteriviranomainen, toisin
kuin er#issd muissa maissa, tutkii viran puo-
lesta sekid absoluuttiset (ehdottomat) ettd
relatiiviset (suostumuksenvaraiset) rekiste-
rointiesteet, joten suomalaisen tavaramerkki-
hakemuksen rekisterinti saattaa viivistyi
muun  muassa  rekisterGintisuostumuksen
hankkimisen vuoksi. Suomalaiset yritykset
voisivat siitd huolimatta, etti suomalaisen
hakemuksen kisittely on kesken, saada mer-
killeen kansainvilisen rekisterdinnin anta-
man suojan nimedmissdin maissa ja yh-
teisoissi.

Rekisteriviranomainen voi Madridin poyta-
kirjan mukaisesti vaatia kansainvilisen re-
kisterbinnin hakijalta maksun omien kustan-
nustensa kattamiseksi, kun se vastaanottaa
kansainvilisen rekisterdintihakemuksen. Re-
kisteriviranomaisena Suomessa toimii pa-
tentti- ja rekisterihallitus. Viraston vastaanot-
tama kansainvilinen rekisterdintihakemus ei
tule voimaan Suomessa, vaan merkin suoja
Suomessa perustuu ainoastaan suomalaiseen
rekisterGintihakemukseen tai rekisterdintiin,
Patentti- ja rekisterihallitus saa kansainvili-
sen rekisterdintimaksun Suomessa voimassa
olevista kansainvilisistd rekisterdinneistd ja
sen tulisi suoriutua kansainvilisen rekiste-
réinnin aiheuttamista uusista tehtévistid ndilla
varoilla.

2.2. EY:n yhteison tavaramerkkijirjes-
telméén sopeutuminen

Yhteison tavaramerkilld tarkoitetaan tava-
ramerkkid, joka on rekisterdity yhteisén ta-
varamerkistd annetun neuvoston asetuksen
mukaisesti. Asetus tuli voimaan 15 péivind
maaliskuuta 1994. Maailman kauppajérjeston
perustamissopimuksesta johtuvien velvoittei-
den tdyttimiseksi asetusta muutettiin erdiltd
osin vuoden 1994 lopulla ((EY) N:o
3288/94). Muutoksilla saatetaan vuoden
1996 alusta asetus vastaamaan muun muassa
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sopimuksen sisdltimid kansallisen kohtelun
velvoitteita.

Koska yhteison tavaramerkisti annettu ase-
tus annettiin ennen Suomen vuoden pituisek-
si muodostuneen ETA-jisenyyskauden al-
kua, syntyi epdselvyytta siitd, pitdisik6 ja
milld tavoin asetus ottaa osaksi ETA-sopi-
musta. Asia ei lilemmin edennyt EU:n kans-
sa kiaydyissd neuvotteluissa. Suomen liityttya
vuoden 1995 alusta Euroopan unioniin mai-
nittu epdselvyys on poistunut. Asetus on nyt
suoraan sovellettavaa oikeutta.

Yhteison tavaramerkisti annetulla asetuk-
sella luodaan uusi koko EY:n alueen kattava
tavaramerkkioikeus. Yhteison tavaramerkin
oikeusvaikutukset ovat samat koko EY:n
alueella. Kansalliset tavaramerkkijérjestelmét
sdilyvdt kuitenkin rinnakkain EY:n tavara-
merkkijirjestelmén kanssa. Yhteison tavara-
merkin rekisterSintiedellytykset ja tavara-
merkkiin liittyvit oikeudet ovat samansisél-
toiset suomalaisen tavaramerkin kanssa, kos-
ka Suomen tavaramerkkilaki (7/64) on jo ai-
kaisemmin harmonisoitu aineellisten sddn-
nosten osalta jasenvaltioiden tavaramerkki-
lainsa#diannon ldhentdmisestd annetun direk-
tiivin mukaisesti.

Kun asetus sellaisenaan on suoraan sovel-
lettavaa oikeutta, seuraa siitd, ettd tarvittavat
lains#dsddéantStoimenpiteet ovat suhteellisen
vihaiset. Tarkistusta kaipaa erityisid rekiste-
rointiesteiti koskeva tavaramerkkilain s#in-
nds, johon tulisi lisétd maininta EY:n yhtei-
son tavaramerkistd. Lakiin tulisi myos lisdtd
maininta yhteisén tavaramerkkituomioistui-
mena toimivasta kansallisesta tuomioistui-
mesta, jonka nimedmisti asetuksessa edelly-
tetiin. Lis#ksi lakiin olisi tarpeen ottaa sd#n-
nokset yhteison tavaramerkin muuttamisesta
kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi.

Yhteison tavaramerkkeji kisitteleva viras-
to ei ole vield aloittanut toimintaansa. Té-
min hetkisten tietojen mukaan se tapahtuisi
1 péivind huhtikuuta 1996.

2.3. Hakemuskisittelyn kehittiiminen

Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa ny-
kyisin kansallisen reKisterdintihakemuksen
todettuaan sen rekisterSimiskelpoiseksi. Ha-
kemuksen kuuluttamispéivistd alkaa kahden
kuukauden méadrdaika véitteiden tekemiselle.
Tamin jilkeen hakemus otetaan jatkettuun
kisittelyyn ja haettu merkki voidaan rekiste-
roida, ellei ole ilmaantunut estettd rekisterdi-

miselle. Viitemenettelylld turvataan rekiste-
réinnin pysyvyys. Vuonna 1994 kuulutetuis-
ta hakemuksista vain 2,9 prosenttia vastaan
tehtiin viite, jota médrid on pidettivi varsin
vihiisend.

Nykyisin yrityksille on tirkedd saada re-
kisterointipaatos mahdollisimman nopeasti.
Tdméin vuoksi miirdaika viitteiden tekemi-
selle ehdotetaan siirrettdviksi alkamaan vas-
ta rekisterdinnin jilkeen. Patentti- ja rekiste-
rihallitus tutkisi kuten téhénkin asti seki ab-
soluuttiset etté relatiiviset rekisterdintiesteet,
mink# jidlkeen se rekisterGisi merkin, ellei
estettd ole. Rekisterdinti kuulutettaisiin ja
vasta rekisterdinnin kuuluttamispdivistid al-
kaisi kahden kuukauden méirdaika viittei-
den tekemiselle. Kidytinnossd uudistus mer-
kitsisi kaksinkertaisen tyon vihenemistd pa-
tentti- ja rekisterihallituksessa, vaikuttamatta
kuitenkaan rekisterdinnin antamaan suojaan.
Jarjestely on kansainvilisesti varsin yleinen
ja omaksuttu muun muassa Tanskassa ja
Ruotsissa. My6s Norjan tavaramerkkilakiin
on toukokuussa 1995 annetussa hallituksen
esityksesséd ehdotettu vastaavaa jirjestelyi.

Rekisterdinnin nudistamista haetaan nykyi-
sin kirjallisesti rekisteriviranomaiselta ennen
rekisterdintikauden pédttymistd ja viimeis-
tdén kuuden kuukauden kuluessa sen paitty-
misen jidlkeen. Uudistamisen yhteydessi voi-
daan 1lmoittaa esimerkiksi rekisterdinnin
késittdimén tavara- tai palveluluettelon rajoit-
taminen tai tavaramerkkioikeuden siirto uu-
delle haltijalle. Jos hakemus koskee vain re-
kister6innin vudistamista, patentti- ja rekiste-
rihallitus uudistaa rekisterGinnin ilman eri
tutkimusta. Riittévéni tilloin voitaisiin pitdd
pelkdstiin hakemusmaksun suorittamista
ilman erillistd hakemusta. Tami yksinker-
taistaisi rekisterdinnin uwudistamista, koska
hakijan olisi huolehdittava vain siiti, etti
maksu suoritettaisiin méirdajassa oikean
suuruisena.

2.4. Rekisterdintipiitoksen hallinnollinen
poistaminen

Tavaramerkkilain 25 §:ss& sdddetdin rekis-
terdinnin mitidttomiksi julistamisesta, jos
rekisterdinti on tapahtunut vastoin tavara-
merkkilakia. RekisterSinnin  mitittomiksi
julistarnisesta p##ttdd tuomioistuin. Tavara-
merkkilaissa ei ole sdinn6ksid hallinnollises-
ta rekisterdintipditoksen poistamisesta.

Ylim#idridiset muutoksenhakukeinot, kor-
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keimman hallinto-oikeuden suorittama hal-
lintopéitoksen poistaminen kantelun johdos-
ta ja hallintopddtoksen purkaminen, ovat
kankeita silloin, kun kysymys on ilmeisen
teknisluontoisesta virheestd, jonka virasto
itse havaitsee. Hallintomenettelylain
(598/82) mukaiset asiavirheen ja kirjoitusvir-
heen korjaamismenettelyt eivit mydskédin
sovellu teknisluontoisten virheiden korjaami-
seen.

Tuomioistuinmenettely on tarpeeton sellai-
sissa tapauksissa, joissa rekisterinnin vir-
heellisyys on kiistaton. Tillaiset tapaukset
ovat harvinaisia ja ne saattavat johtua esi-
merkiksi siitd, ettd hakemuksen kisittelyssi
on tapahtunut ilmeinen virhe. Ellei hallinnol-
lista rekisterdintipdétoksen poistamista voi-
taisi tdlléin suorittaa, tavaramerkki olisi este
muille rekisterdinneille, kunnes sen rekiste-
rointi julistettaisiin mitdttoméaksi tuomioistui-
messa. Tdmédn vuoksi olisikin tarkoituksen-
mukaista sisallyttdd lakiin sadnnds virheellis-
ten p#dtosten hallinnollisesta poistamisesta.
Oikeussuojanikokohtien johdosta sen sovel-
tamisen tulisi rajoittua rekisterdinnin ja vii-
teajan padttymisen véliseen aikaan seki kos-
kea vain muodollisilta perusteiltaan tdysin
kiistattomia teknisluonteisia kisittelyvirheits.

2.5. Tavaramerkkioikeuksien sammuminen

Suomessa on noudatettu tavaramerkkiin
kuuluvien oikeuksien kansainvilisen sammu-
misen periaatetta, jonka mukaisesti tavara-
merkin haltija ei voi rajoittaa tavaran vapaa-
ta liikkkumista maasta toiseen, jos tavara on
laskettu missd tahansa maassa liikkeelle ta-
varamerkkioikeuden haltijan suostumuksella.
Kansainvélisen sammumisen periaatetta ei
ole mainittu tavaramerkkilaissa, mufta oi-
keuskidytintdé on tdysin vakiintunutta. Kan-
sainvilinen sammuminen on ollut voimassa
olevaa oikeutta muun muassa kaikissa Poh-
joismaissa.

Euroopan yhteisdjen neuvoston ensimméi-
sen tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan mu-
kaan tavaramerkin haltija ei saa kieltdd tava-
ramerkin kadyttdmistd niissd tavaroissa, jotka
haltija tai hanen suostumuksellaan joku muu
on laskenut liikkeeseen yhteismarkkinoilla
tdtd tavaramerkkid kdyttden. Tavaramerkki-
lakia harmonisoitaessa direktiivid vastaavak-
si katsottiin, ettd direktiivi luo vahimmdis-
saannoksen sammumisesta eikd edellyti ole-
massa olevan kidytdnnén muuttamista. Ko-

mission mukaan direktiivin sammumista
koskeva sddnnosto on kuitenkin pakottava ja
edellyttdisi nimenomaista s#innostd lakiin.
Muun muassa Tanskan tavaramerkkilaissa,
joka tuli voimaan vuoden 1992 alussa, on
seurattu tdysin direktiivin 7 artiklan sana-
muotoa.

Keskustelua on kiyty siitd, sulkeeko direk-
tiivi pois kansainvilisen sammumisen maini-
tessaan alueellisen yhteismarkkinoita koske-
van sammumisen. Tamé siséltdisi sen, ettd
tavaramerkkioikeuden haltija voisi estdi ta-
varamerkilldin  varustettujen tavaroiden
tuonnin esimerkiksi Japanista tai Amerikan
Yhdysvalloista. Toinen tulkintamahdollisuus
on, ettd sdinnostd pidettdisiin  vihimmais-
vaatimuksena ja jokainen maa voisi itse
paittdd suhtautumisensa tavaran liikkumi-
seen EY:n alueen ulkopuolelia.

Selvdd ainakin on, ettd direktiivi estdd
yhteison sisilld alueellista sammumista tiu-
kemman s#intelyn. Sammumista koskeva
saidnnds pohjautui EY:n tuomioistuinkdytin-
toon, jossa ei kuitenkaan ole jouduttu otta-
maan kantaa kysymykseen siitd, sulkeeko
sddnnds kokonaan pois kansainvilisen
sammumisen. Téllaiseen tulkintaan on mo-
nilla tahoilla suhtauduttu epdillen ja komis-
siokin on direktiivid ja vastaavan sainnoksen
sisdltivdd yhteis6n tavaramerkistd annettua
asetusta koskevissa kommenteissaan toden-
nut kansallisten tuomioistuimien voivan ti-
lanteissa, joissa vastavuoroisuus on taattu,
laajentaa alueellisen sammumisen periaatetta
kansainviliseksi sammumiseksi. Sammumis-
periaatteen rajojen tdsmillisempi médrittely
jdisi tdlldinkin viime k#dessd EY:n tuomiois-
tuimen ratkaistavaksi, ellei yhteisén sdddok-
sid tultaisi tarkistamaan.

Kun aluelliseen sammumiseen perustuva
pidsdantd joka tapauksessa on selvd ja se
poikkeaa vakiintuneesta oikeuskdytdnnos-
tdmme, on asiasta tarpeen ottaa selventivi
sadnnds tavaramerkkilakiin. Miltd osin pia-
sddnnon mukaista sammumisperiaatetta voi-
daan laajentaa, j44 ainakin toistaiseksi kehit-
tyvin oikeuskdytinnon varaan.

3. Tavaramerkkien kansainvilisti re-
kisterointiii koskeva Madridin sopi-
mus ja poytikirja

3.1. Madridin sopimus

Tavaramerkkien kansainvilistd rekiste-
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réintia koskeva Madridin sopimus tehtiin 14
pdivédnd huhtikuouta 1891 ja se tuli voimaan
15 pdivind heindkuuta 1892. Sopimusta on
timédn jdlkeen tarkistettu useaan kertaan,
muun muassa Nizzassa 1957 ja Tukholmassa
1967.

Madridin sopimukseen voivat liittyéd kaikki
maat, jotka ovat liittyneet teollisoikeuden
suojelemista koskevaan Pariisin yleissopi-
mukseen. Vuoden 1995 alussa oli 43 maata
liittynyt sopimukseen, mutta sen ulkopuolel-
le ovat jéttdytyneet muun muassa englannin-
kieliset maat ja pohjoismaat.

Tavaramerkin rekisterGintid haetaan WI-
PO:n kansainviliseltd toimistolta ja sitd
kautta hakija voi saada suojan merkille niis-
s#i valitsemissaan maissa, joita Madridin so-
pimus koskee. Rekisterdinti perustuu tavara-
merkin kansalliseen rekisterdintiin.

Rekisterdintihakemus tehddén kansalliselle
rekisteriviranomaiselle, joka tarkistaa, etti
hakemus vastaa kansallista rekisterSintii.
Rekisteriviranomaisen tarkistettua vastaavuu-
den se ldhettdd hakemuksen kansainviliseen
toimistoon, joka rekisterdi merkin tutkittu-
aan, tayttdadkd hakemus sille asetetut muo-
dolliset vaatimukset.

Kansainvilinen rekisterdinti kuulutetaan ja
siitd tiedotetaan erikseen niiden maiden re-
kisteriviranomaisille, jotka on nimetty hake-
muksessa. Rekisterdinti ei tule voimaan al-
kuperimaassa, vaan sielld merkin suoja pe-
rustuu vain kansalliseen rekisterdintiin,

Kansallinen rekisteriviranomainen voi il-
moittaa kansainviliselle toimistolle, ettd
kansainvilinen rekisterSinti ei ole voimassa
nimetyssd maassa.

Hylkdiminen voi perustua vain samoihin
syihin, joiden perusteella voitaisiin hylitd
kansallinen hakemus. Téllainen ilmoitus on
tehtdvd vuoden kuluessa rekisterdintipdivis-
ta.

Kansainvilinen toimisto tiedottaa edelld
mainitusta ilmoituksesta alkuperémaan rekis-
teriviranomaiselle sekd rekisteréinnin halti-
jalle, jolla on kiytettivéndin samat oikeus-
keinot hylkdyspéddtostd vastaan kuin kansalli-
sen rekisterdinnin hakijalla olisi ollut rekis-
terdinnin hyldnneessd maassa.

Ellei kansainvélisen rekisterdinnin hylk&s-
misestd ole ilmoitettu, kansainviliselld re-
kister6innilld on nimetyssd maassa sama oi-
keusvaikutus kuin merkkid koskevalla kan-
sallisella rekisterdinnilla olisi.

Kansainvilinen rekisterdinti lakkaa viiden
vuoden kuluessa rekisterbintipdivistd, jos

sen perusteena oleva kansallinen rekisterinti
on lakannut (“central attack”). Tdmi koskee
my0s sitd tilannetta, ettd viiden vuoden ku-
luessa on ryhdytty asianmukaisiin oikeustoi-
miin, joiden johdosta kansallinen rekisterdin-
ti kumotaan.

Kansainvilisen rekisterinnin jilkeenkin
rekisterdinnin haltija voi nimetid maita, joi-
den alueella suojaa haetaan. Rekistersinti on
voimassa 20 vuotta, jonka jdlkeen se voi-
daan uudistaa.

Kansainvilinen toimisto tiedottaa kansalli-
sille rekisteriviranomaisille rekisterdinneista,
muutoksista, hylkdamisilmoituksista ja muis-
ta kansainviliseen rekisteriin tehtdvisti mer-
kinnoistd. Tamén lisdksi niistd kuulutetaan
toimiston tavaramerkkijulkaisussa.

3.2, Madridin poytikirja
Yleistd

Madridin sopimukseen liittyvén 27 paivini
kesikuuta 1989 tehdyn Madridin poytikirjan
tarkoituksena on helpottaa Madridin sopi-
muksen ulkopuolisten maiden liittymistd
tavaramerkkien kansainvilistd rekisterdintid
koskevaan jarjestelmiin. Madridin poytékir-
jaan voi liittyd myos valtioiden vélinen yh-
teisd, esimerkiksi Euroopan yhteis6. Lisdksi
pOytékirjaan liittyneet maat voivat tehdi so-
pimuksen, jonka mukaisesti niiden kansalli-
set rekisteriviranomaiset korvataan yhteiselld
rekisteriviranomaisella. Tilloin  kyseisten
maiden alueet muodostaisivat yhden alueen,
joka voitaisiin nimetd Madridin p&ytikirjan
mukaisesti.

Poytékirjan mukainen kansainvilinen re-
kisterdintijérjestelmd muistuttaa padpiirteit-
tdin Madridin sopimuksen mukaista jarjestel-
méi.

Kansainvilinen rekisterdintihakemus poy-
téakirjan mukaan perustuu joko siihen liitty-
neen maan tai yhteisén rekisterivi-
ranomaiselle tehtyyn kansalliseen rekiste-
rointihakemukseen tai néissd maissa tai yh-
teisdissd voimassa olevaan kansalliseen re-
kister6intiin. Kansainvilisen rekisteréintiha-
kemuksen tulee vastata kansallista rekiste-
rointihakemusta tai rekisteréintii.

Kansainvilisen rekisteroinnin hakeminen

Kansainvilistd rekisterdintid voivat hakea
poytdkirjaan liittyneen maan tai yhteison
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kansalaiset, henkil6t tai yhteis6t, joilla on
kotipaikka poytikirjaan hittyneessid maassa
tai yhteisossa tai sielld toimiva teollisuuslai-
tos tai kauppaliike. Rekisteréintihakemus
tehdain kansalliselle rekisteriviranomaiselle,
mutta se osoitetaan kansainviliselle toimis-
tolle.

Madridin poytikirjan mukainen jirjestelmé
on siten “suljettu” jdrjestelmd toisin kuin
esimerkiksi Euroopan patenttijirjesto ja
EY:n yhteison tavaramerkkijérjesteimd, jotka
ovat muun muassa amerikkalaisten ja japani-
laisten hakijoiden kéytettdvissa.

Kansallinen rekisteriviranomainen tarkis-
taa, ettd kansainvilinen rekisterdintihakemus
vastaa kansallista hakemusta tai rekisteroin-
tid, Tarkistettuaan vastaavuuden rekisterivi-
ranomainen toimittaa todistuksen tisti kan-
sainvilisen hakemuksen mukana kansainvéli-
seen toimistoon, joka rekisterdi merkin ja
tiedottaa rekisterdinnistd valittomisti nimet-
tyjen maiden tai yhteisdjen rekisteriviran-
omaisille. Rekisterointi kuulutetaan kansain-
vilisen toimiston julkaisemassa sddnnéllisin
viliajoin ilmestyvissid lehdessi.

Kansainvilisen rekisteréinnin voimassaolo

Kansainviliselld rekisterdinnilld on kan-
sainvilisen toimiston antamasta paivésti (re-
kisterdintipdivd tai myShempi rekisterdinnin
laajentamispéivd) ldhtien nimetyissd maissa
tai yhteisGissd sama oikeusvaikutus kuin jos
rekisterdintid olisi haettu suoraan kansallisel-
ta rekisteriviranomaiselta. Pariisin yleissopi-
muksen mukainen etuoikeus kuitenkin ote-
taan huomioon.

Nimetyssd maassa tai yhteisdssd voimassa
oleva kansallinen rekisterdinti voidaan kor-
vata kansainvilisell rekisterGinnilld tiettyjen
edellytysten tdyttyessi. Molempien rekiste-
rdintien tulee olla saman haltijan nimissé ja
kaikkien kansallisessa rekisterdinnissd tar-
koitettujen tavaroiden ja palveluiden tulee
sisédltyd kansainvilisen rekister6innin tavara-
tai palveluluetteloon. Tamin seurauksena
rekisterdinnin haltijan tarvitsee huolehtia
vain yhden rekisteréinnin uudistamisesta ja
toimenpiteistd sen suhteen.

Kansainvilisen toimiston tiedotettua kan-
sainvilisestd rekisterdinnistd nimetylle maal-
le tai yhteisélle kansallinen rekisterivi-
ranomainen voi kansallisen lainsdiddénnon
mukaisesti hyldtd rekisterdinnin. Hylkéys
voidaan tehdd vain niilld perusteilla, joihin
Pariisin yleissopimuksen mukaisesti voitai-

siin vedota kansallisen rekisterdintihakemuk-
sen ollessa kyseessd. Rekisterdintid ei voida
hyléta silld perusteella, ettd kansallinen laki
sallii rekister6innin vain lukumadrdltiin ra-
joitetuille luokille tai tavaroille.

Kansallisen rekisteriviranomaisen on lihe-
tettivd mdadridajassa ilmoitus hylkddmisestd
perusteluineen kansainviliselle toimistolle.
Miérdaika on vuosi siitd, kun kansainvilinen
toimisto ldhetti tiedotuksen kyseisen maan
tai yhteison nime&misestd. Jokainen poOyta-
kirjaan liittynyt osapuoli voi kuitenkin il-
moittaa, ettd vuoden midrdaika korvataan 18
kuukaudella.

Viitteen jdlkeen tehty hylkdZiminen voi-
daan ilmoittaa edelld mainitun médriajan
jalkeenkin, jos kansallinen rekisterivi-
ranomainen on ennen méiirdajan pdéttymistd
ilmoittanut kansainviliselle toimistolle, ettd
tillainen ilmoitus voidaan tehdi ja viiteaika
pddttyy médrdajan padttymisen jilkeen. Til-
16in i1lmoitus hylkddmisestd viitteen jilkeen
on tehtidvd seitseméin kuukauden kuluessa
viiteajan alkamisesta. Mikili viiteaika pédit-
tyy tdtd aikaisemmin, ilmoitus tulee tehdid
kuukauden kuluessa viiteajan piittymisesti.

Kansainvilinen toimisto tiedottaa valitto-
misti hylkédimisestd kansainvilisen rekiste-
roinnin haltijalle. Télld on samat oikeuskei-
not kidytettidvissdin kuin jos hdn olisi tehnyt
kansallisen rekisterdintihakemuksen nimetyn
maan tai yhteisn rekisteriviranomaiselle.
Kansainvilinen toimisto tiedottaa kansainvi-
lisen rekisterdinnin haltijalle valittomaisti
myods ilmoituksesta, jonka mukaan rekiste-
rointi voidaan hyldtd viitteen perusteella
médrdajan jdlkeenkin.

Kaikki hylkddmispddtokset kuulutetaan
kansainvilisen toimiston julkaisussa.

Ellei kansainvilisen rekisterSinnin hylkdd-
misestd ole ilmoitettu, rekisterdinnilla on
nimetyssd maassa tai yhteisossi sama oi-
keusvaikutus kuin merkkid koskevalla kan-
sallisella rekisterdinnilld olisi.

Kansainvilisen rekisterdinnin uudistaminen
ja muuttaminen kansalliseksi hakemukseksi

Kansainvilinen rekisterdinti on voimassa
kymmenen vuotta rekisterdintipéivéstd, jon-
ka jilkeen sen voi uudistaa kymmeneksi
vuodeksi kerrallaan. Ensimmdisten viiden
vuoden aikana rekisterdintipdivistd rekiste-
rointi lakkaa, jos sen perusteena olevan kan-
sallisen rekisterdinnin voimassaolo tai hake-
muksen vireilldolo on lakannut (“central
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attack™). Toisin kuin Madridin sopimuksen
mukaan kansainvélinen rekisterSinti, jonka
voimassaolo on lakannut, voidaan muuttaa
kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi.
Tillainen hakemus katsotaan tiettyjen edelly-
tysten tdyttyessd tehdyksi samana pdivind,
jona kansainvilinen rekisterdinti tuli voi-
maan kyseisessd maassa tai yhteisossa.

Kansainvilinen rekisterdintimaksu

Kansainvélisen rekisterdinnin ja sen uudis-
tamisen yhteydessd maksetaan kansainvili-
nen rekisterdintimaksu. Hakemuksen vas-
taanottaneelle  kansalliselle  rekisterivi-
ranomaiselle suoritetaan sen kulujen korvaa-
miseksi maksu, jonka suuruuden kansallinen
viranomainen maarii.

Kansainvilinen rekisterdintimaksu makse-
taan kansainviliselle toimistolle ja sen suu-
ruus midratdin Madridin pSytikirjan sovel-
lutussiinnGissd. Maksu koostuu kolmesta
osasta: perusmaksusta, lisd(luokka)maksusta
ja nimedmismaksusta. Lisdmaksu suorite-
taan, jos haettuja luokkia on yli kolme. Ni-
medmismaksu maksetaan kultakin nimetylta
maalta tai alueelta.

Rekisterdintimaksun suvorittaminen on re-
kistersinnin edellytys. Poikkeuksellisesti li-
simaksu voidaan suorittaa rekisterinnin jal-
keenkin, jos kansainvilinen toimisto on
paittinyt luokkien lukumiirdn tai kyseen-
alaistanut hakijan ilmoituksen.

Lisimaksu ja nimedmismaksu voidaan tie-
tyissd tapauksissa korvata yksilolliselld mak-
sulla. Poytékirjaan liittynyt osapuoli voi il-
moittaa, etti se haluaa lisd- ja nimeidmis-
maksujen sijasta saada tietyn suuruisen yksi-
161lisen maksun. Nime&dmismaksua ei suori-
teta tillaisen ilmoituksen tehneen osapuolen
suhteen. Lisdmaksua ei myoskéddn makseta,
jos rekisterdinti koskee vain maita tai yh-
teisdjd, jotka ovat tehneet tillaisen ilmoituk-
sen.

4. EY:n yhteison tavaramerkki-
jirjestelma

4.1. Yleista

EY:n yhteison tavaramerkkijérjestelmé pe-
rustuu yhteisdn tavaramerkistd annettuun
asetukseen. Vaikka asetus tuli voimaan jo 15
pdividni maaliskuuta 1994, jirjestelmd kéyn-
nistynee vasta vuoden 1996 puolella.

Asetuksen mukaisesti perustettu sisimark-
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kinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto
(tavaramerkit, piirustukset ja mallit), englan-
niksi lyhennettyni OHIM, jiljempéni yhtei-
s6n tavaramerkkivirasto, pitdd yhteison tava-
ramerkkirekisterid. Se tulee sijaitsemaan Es-
ganjassa, Alicantessa. Sisdisten sdidntGjen ja

udjetin valmisteluun seki erdiden virkojen
tiyttimiseen ryhdyttiin heti asetuksen voi-
maantulon jilkeen. Yhteison tavaramerkkivi-
raston tyoskentelykielet ovat englanti, rans-
ka, saksa, espanja ja italia. Komissio arvioi
virastoon tulevan noin 15 000 hakemusta
vuodessa.

Kuten edelli on todettu, yhteison tava-
ramerkkiasetuksella luodaan uusi koko EY:n
alueen kattava tavaramerkkioikeus yhtendisin
oikeusvaikutuksin. Kansalliset tavaramerkki-
jarjestelmét sdilyvit rinnakkaisina EY:n ta-
varamerkkijirjestelmédn kanssa ja hakijan
vallassa on valita joko kansallinen tai yhtei-
sOn tavaramerkkirekisterinti.

Yhteison tavaramerkin rekisterGintiedelly-
tykset ja tavaramerkkiin liittyvit oikeudet
ovat samansiséltdiset suomalaisen tavaramer-
kin kanssa. Yhteis6n tavaramerkin rekiste-
rdinti on voimassa kymmenen vuotta hake-
muspdivéstd ja se voidaan uudistaa aina
kymmeneksi vuodeksi kerrallaan.

4.2, Hakemus ja hakemuskieli

Yhteison tavaramerkkiéi koskeva hakemus
tehddin hakijan valinnan mukaisesti joko
yhteison tavaramerkkivirastolle tai jdsenval-
tion rekisteriviranomaiselle (Benelux-maissa
Beneluxin tavaramerkkitoimistolle). Hake-
mus tehdéin jollakin Euroopan yhteisjen
virallisista kielisti. Hakijan on hakemuskie-
len lisdksi nimettivd joku yhteison tavara-
merkkiviraston tyoskentelykielisti (englanti,
ranska, saksa, espanja, italia) kieleksi, jonka
hakija hyviksyy kaytettdviksi kisiteltdessi
viitettd, yhteison tavaramerkin menettdmisti
tai mitdttomiksi julistamista. Silloinkin kun
hakemus on tehty jollakin viraston tyosken-
telykielistd, hakijan on nimettiva toinen kieli
mainitussa tarkoituksessa.

Hakemukseen tulee sisiltyéd pyynt6 merkin
rekisterdimisestd yhteison tavaramerkiksi,
hakijan nimi tai toiminimi, luettelo tavarois-
ta tai palveluista, joille suojaa halutaan, ja
haettu merkki. Hakemusmaksu maksetaan
kuukauden kuluessa hakemuksen jéttimises-
td. Hakemusmaksuun lisitidén luokkamaksu
yhdelti tai useammalta tavara- tai palvelu-
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Iuokalta.

4.3. Suojan alkaminen

Yhteison tavaramerkin suoja alkaa p#i-
sdantoisesti hakemuksen tekemisestd. Hake-
mukselle voidaan pyytédi etuoikeutta samalla
tavalla kuin kansallisellekin hakemukselle.
Jos hakemus tehdiin kuuden kuukauden ku-
luessa siitéi, kun tavaramerkin ensimméinen
rekisterdintihakemus tehtiin jossakin teollis-
oikeuden suojelemista koskevaan Pariisin
yleissopimukseen tai Maailman kauppajir-
Jestdn perustamissopimukseen liittyneessd
maassa, saa hakemukselle pyynnostd etuoi-
keuden ensimmiisen hakemuksen tekemis-
paivistd lukien. Mikili hakemus on tehty
maassa, joka ei ole liittynyt mainittuihin so-
pimuksiin, etuoikeus myonnetédn vastavuo-
roisuusperiaatteen mukaisesti. Etuoikeus ha-
kemukselle saadaan pyynnostd my6s silloin,
jos yhteison tavaramerkin rekisterdintihake-
mus tehdddn kuuden kuukauden kuluessa
siitd paivéstd, kun merkkid ensimmiisen ker-
ran kdytettiin virallisessa tai viralliseksi tun-
nustetussa kansainvilisessd ndyttelyssd esi-
tellyssi tavarassa.

EY:n jisenmaassa rekisterdidyn aikaisem-
man tavaramerkin tai jisenmaassa voimassa
olevan kansainvilisen rekisterdinnin suojaa-
man tavaramerkin haltija, joka hakee saman
merkin rekisterdintid yhteison tavaramerkik-
si, voi vaatia aikaisemman tavaramerkkinsi
ottamista huomioon.

4.4. Rekisterdintiedellytykset

Yhteison tavaramerkkivirasto tutkii, tdyt-
tdiko hakemus sille asetetut muodolliset
vaatimukset, esimerkiksi hakemusmaksun
suorittamisen. Virasto tutkii myds, onko
merkin rekisterdinnille absoluuttisia (ehdot-
tomia) esteitd. Absoluuttinen este rekiste-
roinnille on olemassa muun muassa, jos
merkki ei ole ilmaistavissa graafisesti, jos
merkki ei ole erottamiskykyinen, esimerkiksi
se ilmaisee yksinomaan lajia, laatua, paljout-
ta, kiiyttétarkoitusta, hintaa taikka valmistus-
paikkaa tai aikaa, tai jos merkki on hyvén
tavan vastainen tai harhaanjohtava.

Absoluuttisten esteiden osalta hakemuksen
tutkimus vastaa menettelyd Suomessa. Sen
sijaan relatiivisten (suostumuksenvaraisten)
rekisterdintiesteiden osalta menettely poik-

keaa suomalaisesta.

Yhteison tavaramerkkivirasto tutkii, onko
hakemus sekoitettavissa aikaisempien yh-
teisbn tavaramerkkien ja yhteisdn tavara-
merkkid koskevien hakemusten kanssa. Sen
sijaan se ei tutki, onko hakemus sekoitetta-
vissa aikaisempien kansallisten rekisterdin-
tien tai hakemusten kanssa. Yhteison tavara-
merkkivirasto ldhettdd kuitenkin kopion ha-
kemuksesta sellaisen jdsenmaan rekisterivi-
ranomaiselle, joka on ilmoittanut yhteistén
tavaramerkkivirastolle tekevénsd oman tutki-
muksensa koskien kansallista tavaramerkki-
rekisterid. Kansallisen rekisteriviranomaisen
tulee ilmoittaa kolmen kuukauden kuluessa
tutkimuksensa tulos yhteison tavaramerkkivi-
rastolle.

Yhteison tavaramerkkivirasto ldhettdd yh-
teison tavaramerkin hakijalle sekd yhteison
tavaramerkkiviraston ettd kansallisten rekis-
teriviranomaisten tutkimusten tulokset. Jos
hakija yhteison tavaramerkkiviraston ilmoit-
tamista esteistd huolimatta haluaa jatkaa yh-
teison tavaramerkkid koskevaa hakemusta,
virasto kuuluttaa hakemuksen yhteison tava-
ramerkkilehdessd kaikilla Euroopan yh-
teisdjen virallisilla kielilld. Virasto ei siis
viran puolesta hylkdd hakemusta sekoitetta-
vuuden perusteella kuten Suomessa tehdééin.
Virasto tiedottaa kuulutuksesta jokaiselle
viraston tutkimuksessa esille tulleen yhteisén
tavaramerkin haltijalle tai hakijalle.

4.5. Viitemenettely

Viitemenettely poikkeaa kansallisesta me-
nettelystd. Viitemenettely on jaettu kahteen
osaan sen perusteella, onko viitteen pohjana
absoluuttinen vai relatiivinen rekisterGinties-
te. Kuulutuksen jédlkeen kuka tahansa voi
esittdd huomautuksen hakemuksen rekiste-
rointid vastaan absoluuttisen esteen perus-
teella. Yhteison tavaramerkkivirasto ilmoit-
taa huomautuksesta hakijalle, jolle varataan
tilaisuus antaa lausumansa siitd. Huomautuk-
sen tekijd ei tule asianosaiseksi eikd voi va-
littaa paitoksestd.

Hakemuksen hylkd&minen relatiivisen es-
teen perusteella edellyttdd viitettd. Viitteen
voi tehdd missid tahansa EY:n alueella voi-
massa olevan aikaisemman tavaramerkin
haltija, joka katsoo, ettd haettu merkki on
sekoitettavissa hakijan aikaisempaan tavara-
merkkioikeuteen. Sen sijaan aikaisempi toi-
minimi ja sukunimi eivat voi olla viitteen
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perusteina.

Viite voi perustua myds siihen, ettd halti-
jan asiamies tai edustaja hakee merkin rekis-
terbintid omiin nimiinsd ilman haltijan suos-
tumusta. Jos rekisterdiméattémén tavaramer-
kin tai muun tavaran tunnusmerkin, jota on
kdytetty elinkeinotoiminnassa laajemmin
kuin pelkistddn paikallisesti, haltija tekee
viitteen hakemusta vastaan, ei haettua merk-
kid saa rekisterdidd, jos jisenmaan lain mu-
kaan oikeus viitteentekijin merkkiin on ai-
kaisempi ja merkin perusteella viitteenteki-
jilld on oikeus kieltdid myShemmin tavara-
merkin kaytto.

Aikaisemman tavaramerkin haltija voi teh-
dd viitteen myos siind tapauksessa, ettd
haettu merkki on sama tai samankaltainen
aikaisemman tavaramerkin kanssa, vaikka
haetut tavarat tai palvelut eivit ole saman-
kaltaisia aikaisemman tavaramerkin suojaa-
mien tavaroiden tai palvelujen kanssa. Til-
16in on kuitenkin edellytykseni, ettd aikai-
sempi yhteison tavaramerkki on laajalti tun-
nettu EY:n alueella tai aikaisempi kansalli-
nen tavaramerkki on laajalti tunnettu kysei-
sen jisenmaan alueella ja haetun merkin
kdytté6 merkitsisi laajalti tunnetun merkin
erottamiskyvyn tai maineen epidoikeudenmu-
kaista hyvaksikdyttoa tai olisi haitaksi laajal-
ti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle tai
maineelle.

Hakemuksen rekister6intid vastaan voi ai-
kaisemman tavaramerkin haltija esittdd viit-
teen kolmen kuukauden kuluessa kuulutuk-
sesta relatiivisen rekisterdintiesteen perus-
teella. Viite on tehtdvi kirjallisesti ja sen on
oltava perusteltu. Viitteentekijén on suoritet-
tava viitemaksu. Viitteentekiji voi yhteistn
tavaramerkkiviraston antamassa méiriajassa
viitteensd tueksi esittdé tosiseikkoja, todis-
teita ja perusteluja.

Yhteison tavaramerkkid koskeva oikeus
menetetdin, ellei merkkid kdytetd. Yhteison
tavaramerkin osalta kiyttéedellytys toteutuu
jo silld, ettd merkkid kéytetdéin yhdessd ji-
senmaassa. Yhteison tavaramerkin hakija voi
vaatia, ettd viitteentekijd, jolla on aikaisempi
yhteis6n tavaramerkki, toimittaa todisteita
siitd, ettd vdiitteentekijin tavaramerkkid on
tosiasiallisesti kiytetty EY:n alueella viiden
vuoden aikana ennen hakemuksen kuulutta-
mispéivad niiden tavaroiden tai palveluiden
yhteydessd, joita rekisterdinti tarkoittaa ja
jotka ovat viiitteen perusteina, tai ettd kayttd-
mittomyydelle on perusteltu syy. Ellei véit-
teentekijd toimita todisteita tdstd, yhteisoén

tavaramerkkivirasto hylkda viitteen.

Yhteison tavaramerkkivirasto tutkii viit-
teen ja kehottaa osapuolia niin monta kertaa
kuin se katsoo tarpeelliseksi antamaan lausu-
mansa toisen osapuolen tai viraston lausu-
mista. Virasto vor myds kehottaa osapuolia
sopimaan asiasta.

Koska yhteis6n tavaramerkkivirasto ei vi-
ran puolesta ota huomioon aikaisempia re-
kisterdintejd eikd hakemuksia, ndiden halti-
joiden on varsin aktiivisesti seurattava kuu-
lutuksia ja tehtdvd viitteitd oikeuksiensa
puolustamiseksi. Erityisesti aikaisemman
kansallisen rekisterdinnin haltijan on niin
meneteltidvi, koska virasto ei ilmoita hinelle
kuulutuksesta. Viitteenteossa tulee kuitenkin
ottaa huomioon, etti vditemenettelyn hivin-
nyt osapuoli joutuu korvaamaan vastapuolen
kustannukset. RekisterSinnin jidlkeen aikai-
semman tavaramerkin haltija voi hakea yh-
teison tavaramerkin rekisterdinnin mit#tto-
miksi julistamista.

4.6. Yhteison tavaramerkin rekisterointi

Jos hakemus tdyttdd yhteison tavaramerkis-
td annetussa asetuksessa saddetyt edellytyk-
set eikd viiteaikana ole esitetty viitettd tai
jos vdite on hyldtty lopullisella pditokselld,
haettu merkki rekisterdidéén yhteisén tavara-
merkiksi. Kaikki merkinnit rekisteriin teh-
déén kaikilla Euroopan yhteisdjen virallisilla
kielilla.

Jos viitteen tutkimisen perusteella tode-
taan, ettei tavaramerkkid voi rekisterdidd
joillekin tai kaikille tavaroille tai palveluille,
joita hakemus koskee, se hylitddn nididen
tavaroiden tai palvelujen osalta tai koko-
naan. Muussa tapauksessa viite on hylattivi.
Piitos hakemuksen hylkdidmisestd on kuulu-
tettava sen tultua lopulliseksi.

Yhteis6én tavaramerkin hakija voi milloin
tahansa perunttaa hakemuksen tai rajoittaa
hakemuksen tavara- tai palveluluetteloa. Jos
rekisterdintimaksua ei ole suoritettu mé&rd-
ajassa, hakemus katsotaan peruutetuksi.

4.7. Oikeussuojakeinot

Valittaminen yhteisén tavaramerkkiviraston
pddtoksestd ja yhteison tavaramerkin menet-
tdminen ja mitdttoméksi julistaminen viras-
ton paitokselld
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Yhteistn tavaramerkkiviraston paatoksisté
ensimmdiinen valitusaste on yhteistn tava-
ramerkkiviraston valituslautakunta. Valitus-
lautakunnan péitoksistd valitetaan EY:n tuo-
mioistuimeen,

Hakemus yhteistn tavaramerkin menetti-
misestd tai mitdttdmaiksi julistamiseksi teh-
ddén yhteison tavaramerkkivirastolle. Yh-
teison tavaramerkki voidaan menettdd kuten
kansallinenkin merkki, jos sitéd ei ole kiytet-
ty viiteen vuoteen, se on muuttunut yleisni-
mitykseksi tai se on tullut harhaanjohtavaksi.
Yhteison tavaramerkin rekisterdinti voidaan
julistaa mitattomaksi muun muassa, jos kan-
sallinen laki antaa suojaa aikaisemmalle oi-
keudelle nimeen, valokuvaan, tekijinoikeu-
teen tai teollisoikeuteen.

Yhteis6n tavaramerkkivirasto ei voi hyvidk-
syd tavaramerkin menettimisti tai mitétta-
miksi julistamista koskevaa hakemusta, jos
samasta asiasta on jo EU:n jdsenvaltion tuo-
mioistuimen antama lainvoimainen piétés.

Yhteison tavaramerkin menettéminen ja mi-
tattdmaiksi julistaminen tuomioistuimessa

Kunkin EY:n jdsenmaan tulee nimeti
alueeltaan kansallisia tuomioistuimia yh-
teison tavaramerkkituomioistuimiksi. Tuomi-
oistuin voi ottaa yhteisén tavaramerkin me-
nettdmistd tai mitdttomaksi julistamista kos-
kevan kanteen késiteltdviksi yleensd vain
loukkauskanteeseen kohdistuvana vastakan-
teena.

Yhteison tavaramerkkituomioistuimella on
yksinomainen tuomiovalta kaikissa louk-
kauskanteissa ja siihen kohdistuvissa yh-
teis6n tavaramerkin menettimisti ja mitéttd-
méksi julistamista koskevissa vastakanteis-
sa.Yhteison tavaramerkkituomioistuin ei kui-
tenkaan voi ottaa kisiteltdvikseen yhteison -
tavaramerkin menettdmistd tai mitdttoméksi
julistamista koskevaa kannetta, jos yhteison
tavaramerkkivirasto on tehnyt samasta asias-
ta lopullisen péaitoksen. Loukkausoikeuden-
kdynnit saattavat koskea myds useissa mais-
sa tapahtuvia loukkauksia.

Yhteison tavaramerkkituomioistuin tiedot-
taa yhteison tavaramerkin menettimistd tai
mitittdmaksi julistamista koskevasta vasta-
kanteesta yhteison tavaramerkkivirastolle,
joka merkitsee tiedon siitd yhteison tava-
ramerkkirekisteriin. Yhteison tavaramerkki-
tuomioistuin ldhettdd jiljennoksen péadtokses-
td yhteison tavaramerkkivirastolle, joka mer-

kitsee pédtdksen yhteison tavaramerkkirekis-
teriin.

Yhteisoén tavaramerkkituomioistuin sovel-
taa yhteison tavaramerkkiasetuksen lisdksi
kansallista lakia siltd osin kuin yhteisén ta-
varamerkkiasetus ei sisélld sdaannoksid. Yh-
teison tavaramerkkituomioistuimen péitok-
sistd valitetaan kansallisen lain mukaisesti
ylempéén tuomioistuimeen.

4.8. Yhteison tavaramerkin muuttaminen
kansalliseksi tavaramerkkihakemuk-
seksi

Tarve muuttaa yhteisén tavaramerkki kan-
salliseksi tavaramerkkihakemukseksi johtuu
siitd, ettd yhteison tavaramerkki on voimassa
koko EY:n alueella tai ei ollenkaan. Rekiste-
rointieste jo yhdessd EY:n jdsenmaassa voi
aiheuttaa sen, ettei yhteison tavaramerkki ole
voimassa.

Yhteison tavaramerkin hakija tai haltija
voi vaatia hakemuksensa tai tavaramerkkinsi
muuttamista kansalliseksi tavaramerkkihake-
mukseksi siinéd laajuudessa kuin yhteisén ta-
varamerkkii koskeva hakemus on lakannut
olemasta vireilld tai yhteison tavaramerkin
rekisterdinti on lakannut olemasta voimassa.
Tallainen kansallinen hakemus saa hyvik-
seen saman hakemuspdivin tai etuoikeuspéi-
vén kuin yhteisén tavaramerkkid koskevalla
rekisterdinnilld tai hakemuksella oli. Tillai-
nen muutoshakemus kansalliseksi hakemuk-
seksi on tehtdvd médrdajassa yhteisdn tava-
ramerkin rekisterdinnin voimassaolon tai
hakemuksen vireilliolon lakkaamisesta ja
siitd on suoritettava kansalliselle rekisterivi-
ranomaiselle hakemusmaksu.

5. Esityksen organisatoriset ja
taloudelliset vaikutukset

Madridin poytékirja ei ole vield tullut voi-
maan eikéd sen mukainen jérjestelmé ole vie-
1d toiminnassa. Hakemusméérit riippuvat
Inonnollisesti siitd, kuinka monta maata tai
yhteisod liittyy Madridin pdytikirjaan. Tisté
johtuen vield ei ole mahdollista arvioida pa-
tentti- ja rekisterihallitukselle mahdollisesti
aiheutuvien lisdresurssien tarvetta.

Patentti- ja rekisterihallitus saisi osuutensa
kansainvilisistd rekisteréintimaksuista, joilla
sen tulisi suoriutua jirjestelmin aiheuttamis-
ta kustannuksista. Suomen tulisi ilmoittaa
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kansainviliselle toimistolle, etti se haluaa
yksilollisen maksun lisd- ja nimeéimismaksu-
jen sijasta. Tialloin Suomi voisi p#ittad
kansainviliseen rekisteréintimaksuun sisdlty-
vin Suomea koskevan yksilollisen maksun
suuruudesta. Yksilollinen maksu ei kuiten-
kaan saa olla suurempi kuin patentti- ja re-
kisterihallituksen kansallisen rekisterdinnin
hakijalta perimd hakemusmaksu. Tarkoituk-
sena on, ettd kansainvélisen rekisterdintijar-
jestelmén kustannukset perittiisiin hakijoilta
ja hakemusmaksujen suuruus médrdytyisi
timin mukaisesti.

Yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus
kuulutetaan aikaisintaan kuukauden kuluttua
siitd, kun yhteison tavaramerkkivirasto on
ldhettdnyt hakijalle viraston ja kansallisten
rekisteriviranomaisen tutkimuksen tulokset.
Yhteisén tavaramerkkid koskeva hakemus
kuulutetaan kaikilla EY:n virallisilla kielilla.
Ennen kuulutusta hakemus ei ole julkinen.

Kansallisten rekisteriviranomaisten suorit-
taessa sekoitettavuustutkimusta omien rekis-
teriensi suhteen yhteisén tavaramerkkia kos-
kevaa hakemusta ei vield ole kddnnetty kan-
sallisten rekisteriviranomaisten kielille.

Jos Suomi paittdd tehdd sekoitettavuustut-
kimuksen kansallisen tavaramerkkirekisterin
suhteen, se toisi liséityotéd patentti- ja rekiste-
rihallitukselle. Kansalliseen tavaramerkkire--
kisterointiin liittyvien oikeuksien turvaami-
sen vuoksi patentti- ja rekisterihallituksentu-
lisi tehd4 sekoitettavuustutkimus omanrekis-
terinsi suhteen. Yhteison tavaramerkkiviras-
to maksaa kansalliselle rekisteriviran-
omaiselle jokaisesta sen tekemdsti tutkimuk-
sesta tietyn summan, jonka suuruuden
vahvistaa yhteison tavaramerkkiviraston ta-
lousarviokomitea.

Aikaisempi yhteison tavaramerkki olisi re-
kisterdintieste suomalaiselle tavaramerkkiha-
kemukselle. Tdmid merkitsee tutkimusaineis-
ton huomattavaa kasvua ja aiheuttaa rekiste-
riviranomaiselle lisdkustannuksia,  jotka
siirtyvit tavaramerkkirekisterdinnin hakijan

maksettaviksi suurempien hakemusmaksujen
kautta.

6. Asian valmistelu

Esitys perustuu kauppa- ja teollisuusminis-
terion 3 pdivénd kesdkuuta 1993 asettaman
tavaramerkkilakityoryhmai 1993:n muistioon.
Ty6ryhmén tehtdvind oli laatia hallituksen
esityksen muodossa ehdotus uudeksi tavara-
merkkilaiksi ottaen erityisesti hnomioon ta-
varamerkkien kansainvilisti rekisterdintid
koskevan Madridin poytikirjan vaatimukset.
Tyoryhmin tuli my0s selvittdd tuolloin vield
valmisteltavana olleeseen EY:n yhteison ta-
varamerkkid koskevaan asetukseen liittyvid
kysymyksii.

Suomen tavaramerkkilaki on perinteisesti
vastannut muiden pohjoismaiden tavara-
merkkilakien periaatteita. Yhdenmukaisuu-
den sailyttimiseksi onkin kansainviliseen re-
kistersintiin liittyvii asioita kisitelty valmis-
telun aikana useassa pohjoismaisessa asian-
tuntijakokouksessa.

Esityksestd on pyydetty lausunto oikeusmi-
nister161td ja ulkoasiainministerioltd, patentti-
ja rekisterihallitukselta, Teollisuuden ja
Tyonantajain Keskusliitolta, Keskuskauppa-
kamarilta, Pienteollisunden Keskusliito%)ta,
Suomen Patenttiasiamiesyhdistykseltd, Suo-
men Teollisoikeudelliselta Yhdistykseltid ja
Suomen AIPPI-ryhmiltd (Association Inter-
nationale pour la Protection de la Propriété
Industrielle) sekd Suomen Asianajaliitolta.
Lausunnoissa on yleisesti pidetty esitysti
tarkoituksenmukaisena ja huomautukset ovat
ldhinnd liittyneet erdisiin teknisiin yksityis-
kohtiin. Lisdksi lansuntoihin on siséltynyt
joitakin esityksen perusteluihin liittyvid tar-
kistusehdotuksia, erityisesti tavaramerkkioi-
keuksien sammumista koskevan séddnnoksen
osalta. Lausunnoissa esitetyt niikékohdat on
pyritty mahdollisuuksien mukaan ottamaan
huomioon lopullista esitystd valmisteltaessa.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Tavaramerkkilaki

10 a §. Tavaramerkkilakiin ehdotetaan
yleisperusteluihin viitaten lisadttdviksi wvusi
pykdld, jossa sdddettdisiin tavaramerkkiin
kuuluvien oikeuksien sammumisesta. Sen
mukaisesti tavaramerkin haltija ei voisi kiel-
téd tavaramerkin kiyttimisti niissd tavarois-
sa, jotka haltija tai hinen suostumuksellaan
joku muu on laskenut liikkeelle yhteismark-
kinoilla tédtd tavaramerkkid kdyttden. Alueel-
lista sammumista koskeva sdannds padsidin-
toisesti sulkisi pois kansainvilisen sammu-
misen, joka on tdhdn saakka ollut tavara-
merkkioikeudessa noudatettu periaate Suo-
messa ja muissa Pohjoismaissa. Sddnnds
perustuuz EY:n neuvoston ensimméisen tava-
ramerkkidirektiivin 7 artiklan velvoitteisiin.
Vaikka direktiivilld on nimenomaisesti pyrit-
ty poistamaan epévarmuutta ja hitautta, joka
on liittynyt EY:n oikeuskiytantd6én perustu-
van alueellisen sammumisperiaatteen muo-
toutumiseen, sen tulkinnasta on esiintynyt
yleistd epitietoisuutta, niin kuin edelld yleis-
perusteluissa on esitetty.

Direktiivi sanamuotonsa mukaisesti koskee
sammumista yhteison alueella. ETA-sopimus
laajentaa kuitenkin sen alueellista sovelta-
mista, mink& vuoksi laissa sammumisperiaa-
te tulisi ulottaa koko ETA-alueeseen.

14 §. Pykaildssd sdddetddn erityisistéd rekis-
terbintiesteistd. Pykéldn 1 momenttiin lisét-
tdisiin 8 kohta, jossa otettaisiin huomioon
kansainvilinen tavaramerkkirekistercinti,
sekid 9 kohta EY:n yhteistn tavaramerkin
huomioon ottamiseksi. Kansainvilisen toi-
miston ilmoitettua patentti- ja rekisterihalli-
tukselle Suomea koskevasta kansainvilisesti
rekisterdinnistd tdlld olisi sama suoja kuin
jos rekisterdintid olisi haettu suoraan Suo-
messa. Sama koskisi rekisterdityd yhteison
tavaramerkkia.

Pykildn 2 momenttiin sisdltyvdin luette-
loon liséttdisiin edelld mainitut 8 ja 9 kohta.
Kansainvilinen rekisterdinti ja yhteison tava-
ramerkin rekisterdinti olisivat kuten suoma-
lainenkin rekisterdinti relatiivinen rekiste-
rdintieste, joten suomalainen rekisterdinti
olisi yleensd sallittava, jos se, jonka oikeu-
desta on kysymys, suostuu siihen.

17 §. Pykilissd saddetddn, mitd kansallisen
rekisterGintihakemuksen tulee siséltdd. Pyki-

lan 1 momenttia muutettaisiin siten, ettd ha-
kijan olisi ilmoitettava aina tavarat tai palve-
lat, joita varten rekisterGintid haetaan, seki
tavara- tai palveluluokka. Pelkkii tavara- ja
palveluluokkia ei olisi endd mahdollista il-
moittaa. Tavaroiden luetteloa ei myGskéin
voisi korvata sellaisella laajalla luokan otsi-
kolla, joka ei yksil6i tavaroita, esimerkiksi
“paperi, pahvi ja niistd tehdyt tavarat, jotka
eivit sisdlly muihin luokkiin”. Muutoksella
pyritdiin estiméin tarpeettoman laajat rekis-
terdinnit, jotka olisivat esteini myShemmille
kansallisille ja kansainvilisille rekisterdin-
neille.

Jos hakija on ilmoittanut viérin tavara- tai
palveluluokan, katsottaisiin, etti hakemus
kisittid ne luokat, joihin ilmoitetut tavarat
tai palvelut kuuluvat.

20 §. Pykélddn tehdyt muutokset sisaltdvit
viitemenettelyn siirtdmisen rekisterdinnin
jéilkeen. Rekisterdinnin hakijalle on usein
tarkedd saada rekisterfintipddtés nopeasti,
vaikka rekisterointi olisikin vditteen perus-
teella mahdollista kumota. Voimassa olevan
lain mukaan hakemus ensin kuulutetaan
viitteiden tekemistd varten ja rekisterdiddan
vasta viiteajan pédttymisen jilkeen. Ehdo-
tuksen mukaan tavaramerkki rekisteroitii-
siin, jos hakemus tdyttdi sille asetetut vaati-
mukset eiki asiassa ole ilmennyt estetti re-
kisterdinnille. Kuuluttaminen tapahtuisi vasta
rekisterdinnin jilkeen. Kahden kuukauden
kuluessa rekisterSinnin kuuluttamisesta kuka
tahansa voisi tehdd viitteen rekisterdintid
vastaan sekd absoluuttisen ettd relatiivisen
rekisterGintiesteen perusteella kuten nykyi-
sinkin.

21 §. Rekisteriviranomainen tutkisi tehdyn
vditteen samoin kuin nykyisenkin lain aika-
na. Jos rekisteriviranomainen harkitsee, et-
teivit viitteessd esitetyt perusteet ole esteitd
rekisterdinnille, se hylkdi viitteen. Rekiste-
riviranomainen kumoaa rekisterdinnin, jos se
viitteen jilkeen toteaa esteen.

Rekisteriviranomainen ei péédsiintoisesti
tutkisi asiaa siind tapauksessa, ettd viite on
peruutettu. Mikali viitteen perusteella on
kuitenkin ilmennyt sellaisia erityisid syitd,
jotka estdisivédt rekisterdinnin, rekisterivi-
ranomainen voisi tutkia asian. Erityinen syy
voi olla esimerkiksi se, ettd viitteessi esite-
tddn haetun merkin olevan uusi termi, joka
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on kuvaileva, mutta termii ei ole vield mai-
nittu hakuteoksissa.

Jos rekisterdinti kumotaan viitteen johdos-
ta, pastoksestd kuulutettaisiin sen tultua lain-
voimaiseksi.

22 §. Pykélan 3 momenttia muutettaisiin ja
pykéladn liséttdisiin uusi 4 ja 5 momentti.
Uudistamishakemusta ei enéi tarvitsisi tehdi
silloin, kun kysymys on pelkistidin rekiste-
réinnin uudistamisesta. Rekisterdinti uudis-
tettaisiin automaattisesti, jos maksu on suori-
tettu. Rekisteriviranomainen ei tilloin tekisi
asiassa erillistd pditostd, vaan hakijan mak-
sukuitti riittdisi osoittamaan uudistuksen ta-
pahtuneen. Edelleenkin olisi tehtidvi hake-
mus, kun uudistamisen yhteydessd tavarat
ilmoitetaan luokittain tai oikeus tavaramerk-
kiin siirretdén toiselle tai ilmoitetaan nimen-
muutoksesta. Velvollisuus ilmoittaa tavarat
luokittain koskee vanhoja rekisterdinteji,
joihin téllaista merkintéd ei ole tehty.

26 §. Pykidlin 2 momentissa sdddetddn
tavaramerkin kéyttopakosta. Siihen lisattii-
siin sdannoés, jonka mukaan tavaramerkin
kidytto haltijan suostumuksella rinnastetaan
haltijan toimesta tapahtuvaan tavaramerkin
kiyttoon. Kdytinndssd ndin on menetelty,
mutta selvyyden vuoksi on aiheellista kirjata
noudatettu kaytintd lakiin.

31 §. Pykildn 1 momenttia tiydennettii-
siin sdatamailld, ettdi myds viitteentekijin
tulisi kdyttda asiamiestd, jos hénelld ei ole
kotipaikkaa Suomessa. Suomalaisen rekiste-
réinnin hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa
Suomessa, tulee olla Suomessa asuva asia-
mies, joten johdonmukaisuuden vuoksi myos
viitteentekijalld tulee olla asiamies. Téta
sddnndstd on luonnollisesti sovellettava
myos viitteentekijddn, joka vetoaa kansain-
viliseen rekisterointiin.

42 §. Yhteison tavaramerkkid koskevassa
asetuksessa edellytetiiin, ettd kukin maa ni-
meid omassa maassaan tuomioistuimen, joka
kisittelee yhteison tavaramerkkid koskevat
tuomioistuimen ratkaisua edellyttivit asiat.

Tavaramerkkilain 42 §:n mukaan Helsin-
gin kirdjidoikeus on Suomessa ainoa laillinen
tuomioistuin asioissa, jotka koskevat oikeut-
ta tavaramerkkiin, tavaramerkin rekisterfin-
nin mitittoméiksi julistamista, merkin menet-
timistd, tavaramerkin kidyton kieltimistd ja
tavaramerkkioikeuden loukkausta. Tavara-
merkkid koskevien siviilioikeudellisten kan-
teiden kisittely on Helsingin kar#jdoikeudes-

sa keskitetty yhdelle osastolle. Helsingin
kirdjdoikeudella on riittivd asiantuntemus

toimia my0s yhteison tavaramerkkid koske-
vien vastaavien asioiden oikeuspaikkana.

49 §. Yhteison tavaramerkkii koskevan
asetuksen mukaan kansallisen yhteison tava-
ramerkkiin liittyvid kysymyksii késittelevin
tuomioistuimen on ilmoitettava yhteison ta-
varamerkin rekisterdinnin mitéttémaksi julis-
tamista ja menettimistid koskevista kanteista
ja tuomioista sekd patentti- ja rekisterihalli-
tukselle ettd yhteison tavaramerkkivirastolle.
Tavaramerkkilain 49 §:din tulisi ottaa titd
koskevat sdadnnokset.

9 luku. Lain 9 luvun otsikkoa ehdotetaan
muutettavaksi siten, ettd siihen lisdtddn viit-
taus pddtoksen poistamiseen.

50 §. Pykdldadn lisdttdisiin  viittaus
52 §:4dn. Rekisteriviranomainen kuuluttaisi
52 §:n mukaisesta hallinnollisesta poistami-
sesta. Samalla tdsmennettiisiin kiyttéluvan
kuuluttamista koskevaa sdiannosti.

51 §. Pykdlissd sdddetiéin muutoksenhaku-
oikeuden rajoituksista. Tavaramerkin hakija
voi hakea muutosta rekisteriviranomaisen
lopulliseen péditokseen, jonka mukaisesti
hakemus on hylitty tai asia on jétetty sillen-
sd. Rekisteriviranomaisen rekisterdintid vas-
taan tehdyn viitteen johdosta antamaan lo-
pulliseen pédtokseen, jonka mukaisesti rekis-
terdinti on voimassa ja viite hylitty, voi ha-
kea muutosta viitteentekijd. Rekisteriviran-
omaisen viitteen johdosta tekeméin lopulli-
seen padtokseen, jonka mukaisesti rekiste-
réinti on kumottu ja viite hyviksytty, voi
hakea muutosta rekisteréinnin haltija. Muu-
tos johtuu 20 ja 21 §:n muuttamisesta ja
sdadnnos vastaa nykyistd 51 §:44.

52 §. Pykildn 1 momentti siséltdisi sddn-
noksen rekisteriviranomaisen suorittamasta
asiavirheen korjaamisesta. Rekisterdinnin
virheellisyys saattaa johtua siité, ettd paatok-
sen perusteena olleet tiedot eivit ole vastan-
neet todellista tilannetta.

Este suomalaiselle rekister6innille on esi-
merkiksi aikaisempi kansainvilinen rekiste-
rointi. On mahdollista, etti suomalainen ta-
varamerkkihakemus on rekisterdity ennen
kuin kansainvilinen toimisto on ilmoittanut
aikaisemmasta kansainvilisestd rekisterdin-
nistd. Suomalainen hakemus on t#ll6in rekis-
terdity 14 §:n 1 momentin vastaisesti ja re-
kisteriviranomaisen tulee voida poistaa
piiitos ainakin niissd tapauksissa, joissa kan-
sainvilinen rekisterdinti koskee samaa merk-
kid.

Pykildn 2 momentin mukaisen rekisteréin-
tipaitoksen poistamisen tulisi rajoittua sellai-
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siin péitoksiin, joiden virheellisyydestd ei
ole epdilystd. Rekisterdintihakemusta ksitel-
tdessi on saattanut tapahtva kisittelyvirhe,
joka on aiheuttanut sen, ettd merkki, jota ei
olisi tullut rekisteréidd, on joutunut rekiste-
riin. Jos rekisterdintipdétds perustuu tillai-
seen virheeseen, se voitaisiin poistaa. Kyse
ei siten olisi lain védrdstd soveltamisesta
vaan kiistattomasta teknisluonteisesta kisitte-
lyvirheesti.

10 luku. Lakiin ehdotetaan lisdttdviksi
uusi luku siitd aikaisemmin kumotun luvun
tilalle. Siihen sisillytettivit sainnokset kos-
kisivat tavaramerkkien kansainvélisti rekis-
terdintid. Luvun 54-56 § koskisivat suoma-
laisen tekemii kansainvilisti rekisterdintiha-
kemusta. Ulkomaalaisen hakemaa kansainvé-
listdi rekisterGintia  késiteltdisiin =~ 56 a-
561 §:ssd.

53 §. Kansainviliselld rekisterinnilli tar-
koitettaisiin Maailman henkisen omaisuuden
jérjeston kansainvilisen toimiston suoritta-
maa tavaramerkin rekisterdintid, joka on
toimitettu Madridin pdytdkirjan mukaisesti.
Madridin pdytékirjan mukainen rekisterdinti
voi perustua voimassa olevan kansallisen
rekisterdinnin lisdksi vireilld olevaan kansal-
liseen hakemukseen. Hakija paittid, hakeeko
héin kansainvilistd rekisterdintia kansallisen
rekisterdinnin vai hakemuksen perusteella.
Kansainvilisen rekisterinnin hakemisesta
kansallisen rekisterdinnin perusteella on se
etu, ettd tdlloin kansallinen rekisterivi-
ranomainen on jo tutkinut rekisterdinnin
edellytykset. Hakijalle ei kuitenkaan aina ole
mahdollista odottaa rekisterdintid, koska hén
haluaa saada suojan toisessa maassa tai yh-
teison alueella mahdollisimman nopeasti.

Pykidldn 2 momentissa todettaisiin, ettd
patentti- ja rekisterihallitus huolehtii Suo-
messa tehtiivisti, jotka Madridin poytékirjan
mukaisesti kuuluvat poytikirjaan liittyneen
osapuolen virastolle. Patentti- ja rekisterihal-
lituksen suoritteista peritiin maksuja valtiol-
le sen mukaan kuin patentti- ja rekisterihalli-
tuksen suoritteista perittivistd maksuista an-
netussa laissa (1032/92) siiddetan.

54 §. Pykildssd mainittaisiin edellytykset,
joiden perusteella kansainvilinen rekiste-
rointihakemus voidaan tehdd patentti- ja re-
kisterihallitukselle. Patentti- ja rekisterihalli-
tus olisi vastaanottava viranomainen, jos
hakija on Suomen kansalainen tai hakijalla
on Suomessa kotipaikka tai Suomessa toimi-
va teollisuuslaitos tai kauppaliike. Lis#ksi
edellytettiisiin, ettd kansainvilisen rekiste-

réinnin hakijalla on Suomessa voimassa ole-
va samaa merkkid koskeva suomalainen re-
kisterdinti tai vireilld oleva hakemus. Patent-
ti- ja rekisterihallitus ei toimittaisi eteenpiin
hakemusta, mikéli pykildssd mainitut edelly-
tykset eivit toteudu.

Jos hakija tiyttdd hakijalle asetetut edelly-
tykset useamman maan tai yhteison osalta,
hin voi valita sen maan tai yhteistn, jossa
hdn haluaa tehdd hakemuksen kansainvili-
sestd rekisterdinnisti.

Pykild perustun Madridin poytikirjan 2 ar-
tiklan 1 kohdan i alakohtaan.

55 §. Pykilissd sdddettdisiin, ettd hakemus
tulee tehdd kirjallisesti. Kansallinen rekisteri-
viranomainen paittad, milld kielelld kansain-
vilinen hakemus tehddin. Todennidkdoisind
vaihtoehtoina ovat englanti ja ranska.

Hakemuksessa tulisi nimetd ne maat tai
yhteisot, joiden alueella suojaa haetaan.
Pyynnon rekisterdinnin alueellisesta laajenta-
misesta voi esittdd rekisterdinnin jalkeenkin,
mutta tdlloin suoja alkaa vasta laajentamis-
pyynnén kirjaamispéivasti.

Hakemusta tehtiessd olisi suoritettava re-
kisteriviranomaiselle sen kulujen kattamisek-
si sdddetty maksu, jonka suuruuden kansalli-
nen rekisteriviranomainen méaria.

56 §. Pykdildassd médriteltdisiin toimenpi-
teet, joihin rekisteriviranomaisen tulee ryh-
tyd sen vastaanotettua kansainvilisen rekis-
terdintihakemuksen. Rekisteriviranomaisen
tulee Madridin poytékirjan 3 artiklan 1 koh-
dan mukaisesti tarkistaa, ettd kansainvilinen
rekisterdintihakemus vastaa hakijan suoma-
laista  hakemusta tai  rekisterdintid.
Kansainvilinen rekisterdintihakemus kasitel-
tdisiin kiireellisesti patentti- ja rekisterihalli-
tuksen vastaanotettua sen.

Rekisteriviranomaisen olisi toimitettava
todistus vastaavuudesta kansainvilisen hake-
muksen mukana kansainviliseen toimistoon
ennen kuin kaksi kuukautta on kulunut ha-
kemuksen tekemisestd. Télloin kansainvili-
nen rekisterdinti saisi rekisterintipdivikseen
hakemuksen tekemispdivin. Ellei hakemus
vastaa hakijan Suomessa tekemii hakemusta
tai suomalaista rekisterdintid, rekisterivi-
ranomainen ei toimittaisi sitd kansainvili-
seen toimistoon.

Ellei vastaavuutta ole, rekisteriviranomai-
nen velvoittaisi vilipdidtokselld hakijan teke-
méin oikaisun méfriajassa uhalla, ettd kan-
sainvilinen rekisterdintihakemus jitetdan
sillensd. Madérdajan olisi oltava niin lyhyt,
etti hakijan tekemén oikaisun perusteella
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todistus vastaavuudesta voitaisiin Hittdd kan-
sainviliseen hakemukseen ja toimittaa ennen
kuin kaksi kuukautta on kulunut hakemuk-
sen tekemispéivistd kansainviliseen toimis-
toon.

Jollei kansainvilistd hakemusta ole toimi-
tettu ennen kuin kaksi kuukautta on kulunut
hakemuksen tekemisp#ivistd kansainvéliseen
toimistoon, rekisterdintipdiviaksi merkitédéin
piivi, jolloin kansainvilinen rekisterSintiha-
kemus saapuu kansainviliseen toimistoon.

Rekisteriviranomainen ei tutkisi hakemusta
muuten kuin vastaavuuden osalta. Kansain-
vilinen toimisto huolehtii hakemuksen tar-
kistamisesta muun muassa luokituksen suh-
teen (Madridin poytikirjan 3 artiklan 2 koh-
ta). Kun kansainvilinen rekisteréinti perus-
tuu kansalliseen hakemukseen, on mahdollis-
ta, ettei sen pohjana olevan kansallisen ha-
kemuksen luokitusta ole tarkistetin.

56 a §. Jos kansainviliselle toimistolle toi-
mitetussa kansainvélisessid rekisterdintihake-
muksessa Suomi on nimetty sellaiseksi
maaksi, jonka alueella suojaa haetaan, kan-
sainvilisen toimiston tulee 1lmoittaa Suomel-
le sitd koskevasta rekisterdinnista.

Kansainvilinen rekisterdintihakemus voi-
taisiin valmisteilla olevien sovellutussaanto-
jen mukaan tehdé joko ranskaksi tai englan-
niksi sen mukaan, mitd sen maan tai yhtei-
son rekisteriviranomainen, jossa hakemus on
tehty, on madrinnyt. Kansainvilinen toimis-
to kuuluttaa kansainvilisen rekisterdinnin
julkaisemassaan kansainvilisid rekisterdinte-
j4 koskevassa lehdessd. Rekisterdinti ja kuu-
lutus tultaneen tekemé@d#dn sekd englanniksi
ettid ranskaksi. Kansainvilinen toimisto suo-
rittaa kdannostyon.

Edellytyksend kansainvilisen rekisterdin-
nin voimaantulolle Suomessa olisi kansain-
vilisen toimiston ilmoitus kansainvélisestd
rekisterdinnistd, jossa Suomi on nimetty
(Madridin poytékirjan 3 artiklan 4 kohta).
Sen jilkeen patentti- ja rekisterihallitus tut-
kisi mahdolliset rekisteréinnin esteet samalla
tavoin kuin suomalaisen rekisteréintihake-
muksen ollessa kyseessd. Rekisterdinti voi-
daan Madridin pOytikirjan 5 artiklan 1 koh-
dan mukaisesti hylidtid vain niilld perusteilla,
joihin Pariisin yleissopimuksen mukaan voi-
taisiin vedota, jos merkkid olisi haettu suo-
raan Suomessa.

56 b §. Kansallinen rekisteriviranomainen
soveltaa kansallista lainsdddantod kisitelles-
sian kansainvilistd rekisterdintid. Néin ollen
patentti- ja rekisterihallitus tutkisi viran puo-
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lesta Suomen lain mukaisesti, onko rekiste-
roinnille absoluuttisia tai relatiivisia rekiste-
rointiesteitd. Rekisterdintiedellytykset on
madritelty lihinnd 13 §:ssé ja rekisterointies-
teet 14 §:ssd.

Patentti- ja rekisterihallituksen (Madridin
poytikirjan 5 artiklan 2 kohta) tulisi il-
moittaa kansainviliselle toimistolle m#ari-
ajassa kaikki perustelut, joiden vuoksi rekis-
terdintid ei voida hyviksyi. Kansainvilinen
toimisto tiedottaisi ilmoituksen vilittomaisti
kansainvilisen rekisterdinnin haltijalle. Kan-
sainvilisen rekisterGinnin haltijalla olisi kiy-
tettéivissidn samat oikeuskeinot ja midriajat
puolustaa oikeuksiaan kuin kansallisella ha-
kijalla.

Kansainvilisen rekisterinnin haltijalle
varataan mahdollisuus antaa lausuma patent-
ti- ja rekisterihallituksen ilmoituksen johdos-
ta. Ellei lausumassa ole esitetty sellaisia
seikkoja, joiden perusteella tavaramerkin
voidaan katsoa tiyttivén timén lain mukai-
set rekister6intiedellytykset, patentti- ja re-
kisterihallitus tekisi p#idtdksen, jonka mu-
kaan kansainvilinen rekisterdinti ei ole voi-
massa Suomessa. Rekisteriviranomainen te-
kee vastaavan siséltGisen pédtoksen myos
siind tapauksessa, ettei kansainvilisen rekis-
terdinnin haltija ole antanut lausumaa pa-
tentti- ja rekisterihallituksen ilmoituksen joh-
dosta,

Edelld mainittu madriaika, jonka kuluessa
patentti- ja rekisterihallituksen tulee ilmoit-
taa rekisterdintiesteestd kansainviliselle toi-
mistolle, on Madridin poytdkirjan mukaan
12 kuukautta. Sopimusvaltio voi kuitenkin
ilmoittaa, ettéd se kiyttdd 18 kuukauden maa-
rdaikaa. Suomen tulisi tehdi tillainen ilmoi-
tus, koska késittelyajat Suomessa ovat suh-
teellisen pitkdt. Tamd johtuu muun muassa
siitd, ettd patentti- ja rekisterihallitus tutkii
hakemukset viran puolesta sekd absoluuttis-
ten eftd relatiivisten rekisterdintiesteiden
osalta, kun taas useissa maissa relatiiviset
rekisterdintiesteet otetaan huomioon vain
viitteen johdosta.

56 c §. Patentti- ja rekisterihallitus kuulut-
taisi kansainvilisen toimiston ilmoituksen
kansainvilisestd rekisterdinnisté julkaisemas-
saan tavaramerkkilehdessi, ellei se ole tutki-
muksessaan havainnut estettd rekisterdinnil-
le. Kuulutuksessa olisi mainittava kansainvi-
lisen toimiston kansainviliselle rekister6in-
nille antama piivé, josta kansainvilisen re-
kister6innin oikeusvaikutus alkaa. Kansain-
vilisen toimiston antama pdivd on joko re-
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kister6intipdivé tai se mychempi pdivi, jol-
loin kansainvilisen rekisterdinnin haltija ni-
mesi Suomen maaksi, jossa hin haluaa suo-
jan merkilleen (rekisterdinnin laajentamis-
pyynnon kirjaamispéiva).

Kuuluttamispdivastd alkaa viiteaika, jona
aikana kuka tahansa voi tehdd viitteen re-
kisterdintii vastaan sekd absoluuttisen ettd
relatiivisen esteen perusteella. Viiteaika olisi
kaksi kuukautta.

56 d §. Viiteajan kuluttua rekisterivi-
ranomainen tarkistaisi kansainvilisen rekis-
terdinnin voimassaolon. Rekisterdinnin voi-
massaolo ei edellyttidisi rekisteriviranomai-
selta pdatostd, mutta ellei viitettd kansainvi-
lisen rekisterdinnin voimassaoloa vastaan ole
esitetty, patentti- ja rekisterihallitus merkitsi-
si kansainvilisen rekisterdinnin suojaaman
tavaramerkin pitiméinsi luetteloon.

Patentti- ja rekisterihallituksen olisi tehtivi
viitteen johdosta p#itds, jossa se joko hyl-
k#d viitteen, jolloin kansainvilinen rekiste-
réinti on voimassa, tai hyviksyy viitteen,
jolloin kansainvilisen rekisterdinnin oikeus-
vaikutus Suomessa lakkaa. Kun péitos, jon-
ka mukaisesti vdite on hylitty, on tullut
lainvoimaiseksi, patentti- ja rekisterihallitus
merkitsisi kansainvilisen rekisterdinnin suo-
jaaman tavaramerkin pitdmé#nsi luetteloon.

Madridin péytdkirjan 5 artiklan 2 kohdan
mukaisesti patentti- ja rekisterihallitus il-
moittaisi kansainviliselle toimistolle 18 kuu-
kauden kuluessa kansainvilisen toimiston
ilmoituksesta, ettei kansainvilinen rekiste-
rointi ole voimassa. Viiteajan pédttyessd
myShemmin rekisteriviranomaisen tulisi il-
moittaa kansainviliselle toimistolle mainitun
18 kuukauden kuluessa, ettd rekisterdinnin
voimassaolo voi tehdyn viitteen perusteella
lakata myshemminkin. T#ll6in ilmoitus kan-
sainvilisen rekisterdinnin voimassaolon lak-
kaamisesta olisi tehtdvi kansainviliselle toi-
mistolle kuukauden kuluessa viiteajan p#it-
tymisesti.

Kansainvélinen toimisto tiedottaisi valittd-
misti kansallisen rekisteriviranomaisen il-
moituksen kansainvilisen rekisterdinnin hal-
tijalle.

Rekisteriviranomaisen lainvoimainen pda-
tos, jonka mukaan kansainvélinen rekiste-
réinti ei koske Suomea, kuulutettaisiin.

56 e §. Pykildssd sédddettdisiin kansainvéli-
sen rekisterbinnin  oikeusvaikutuksesta.
Kansainvilisessd rekisterGintihakemuksessa
tulee Madridin poytikirjan 3 ter artiklan mu-
kaan nimetd ne pOytdkirjaan liittyneet osa-

puolet, joiden alueella suojaa haetaan. Kan-
sainvilisen rekisterdinnin hakija voi kuiten-
kin rekisterdinnin jilkeenkin tehdd pyynnén
suojan alueellisesta laajentamisesta.

Kansainvilinen rekisterdinti voisi tulla voi-
maan Suomessa, jos se perustuu jossakin
muussa poytikirjaan liittyneessd maassa tai
yhteison alueella voimassa olevaan kansalli-
seen rekisterfintiin tai vireillid olevaan kan-
salliseen hakemukseen. Kansainvilisen toi-
miston antamasta péivésti (rekisterdintipdivi
tai laajentamispyynnon kirjaamispéiva) 14h-
tien merkin suoja olisi sama kuin jos merkin
rekisteréintid olisi haettu suoraan Suomessa
(Madridin poytikirjan 4 artiklan 1 kohdan
a alakohta).

Kansainviliseen rekisterdintiin sovelletaan
muun muassa timéin lain 1 §:n 3 momenttia,
3-11 §:44, 24-27 §:44 ja 32-49 §:44. Mitd
ndissd pykilissd sdddetddn rekisterGinnistd,
sovelletaan myos patentti- ja rekisterihalli-
tuksen pitdméidn luetteloon merkittyyn kan-
sainviliseen rekisteréintiin.

Kansainviliselle rekisterdintihakemukselle
voidaan teollisoikeuden suojelemista koske-
van Pariisin yleissopimuksen vuonna 1967
tehdyn tarkistuksen (SopS 43/75) 4 artiklan
mukaisesti pyytid etuoikeutta samalla tavoin
kuin kansallisellekin hakemukselle. Jos kan-
sainvilinen rekisterdintihakemus tehdiin
kuuden kuukauden kuluessa siitd, kun tava-
ramerkin ensimmiinen rekisterSintihakemus
tehtiin jossakin Pariisin yleissopimukseen
liittyneessd maassa, saa hakemukselle pyyn-
nésti etuoikeuden ensimmaéisen hakemuksen
tekemispéivistd lukien (sopimusetuoikeus).
Etuoikeus tarkoittaa sitd, ettd mainittu piivi
katsotaan kansainvilisen hakemuksen teke-
mispdiviksi, kun vahvistetaan eri suojaoi-
keuksien aikajérjestys.

56 f §. Kansainvilinen toimisto ldhettdisi
kansainvilisen rekisterGinnin haltijalle jil-
jenndksen patentti- ja rekisterihallituksen
1lmoituksesta, jonka mukaan kansainvélinen
rekisterdinti ei ole voimassa Suomessa.
Madridin poytékirjan 5 artiklan 3 kohdan
mukaan kansainvilisen rekisterGinnin halti-
jalla on samat oikeuskeinot kdytettdvissdin
kuin jos rekisterfintid olisi haettn suoraan
Suomessa. Ilmoituksessa annetun méiridajan
kuluessa haltija voisi antaa lausumansa.
Kansainvilisen rekisterinnin haltija ei pas-
sddntdisesti tarvitse Suomessa asuvaa asia-
miestd, mutta siind tapauksessa, ettd virasto
on ilmoittanut rekisterdintid koskevasta es-
teestd (provisional refusal) ja haltija haluaa
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antaa asiassa lausuman, haltijan tulee kdyttda
Suomessa asuvaa asiamiestd. Asiamies olisi
tarpeen muun muassa siksi, ettd esteend voi
olla suomen- tai ruotsinkielinen rekisterdinti.
Madridin sopimukseen kuuluvissa maissa
asiamies toimii kansainvilisten rekisterfin-
tien suhteen samalla tavalla kuin kansallisis-
sakin hakemuksissa muun muassa kiyttien
kansallisen viraston kieltd. Tdméi on tarkoi-
tuksenmukaista, silld sekoitettavuustutkimuk-
sessa esille tulleiden merkkien tavaraluettelot
ovat kansallisen viraston kielelld eikd niitd
kiadnnetd. Haltijan olisi kiytettivd Suomessa
asuvaa asiamiestd myds sen vuoksi, etti va-
litusaika patentti- ja rekisterihallituksen paa-
toksestd alkaisi siitd piivistd, jona valittaja
on saanut tiedon péitoksestd, ja péaitoksen
todisteellinen tiedoksianto suoraan ulkomai-
selle haltijalle olisi muuten vaikeaa.

Jos kansainvilisen rekister6innin haltija ei
kiytd tadlla asuvaa asiamiesti, rekisteriviran-
omainen soveltaa lain 31 §:n 2 momenttia,
jonka mukaisesti rekisteriviranomainen kan-
sainvilisen rekisterdinnin haltijan viimeksi
ilmoitettua osoitetta kiyttien kehottaa titd
ilmoittamaan asiamiehen. Ellei kansainvili-
sen rekisterdinnin haltija ndin menettele,
rekisteriviranomainen katsoo, ettei lausumaa
ole annettu ja ilmoittaa kansainviliselle toi-
mistolle, ettei kansainvilinen rekisterGinti
ole voimassa Suomessa.

Kansainvilisen rekisteréinnin perusteella
tehtyyn viitteeseen sovelletaan, mité lain 31
§:ssd on saddetty asiamichestd.

56 g §. Kansainvilisen rekisterdinnin halti-
jalla saattaa olla kansallisia rekisterdinteji
samalle tavaramerkille eri maissa muun
muassa Suomessa. Pykidlin 1 momentissa
mainittujen edellytysten tiyttyessd kansain-
vilinen rekisterdinti korvaisi suomalaisen
rekisterdinnin ja kansainvilinen rekisterdinti
merkittdisiin normaalisti patentti- ja rekiste-
rihallituksen 53 §:n mukaisesti pitiméin
luetteloon. Kansainvilinen rekisterdinti ei
tilloin saisi loukata rekisterinnin haltijan
oikeuksia suomalaisen rekisterdinnin perus-
teella vaan haltija voisi edelleenkin vedota
aikaisempaan suojaan suomalaisen rekiste-
roinnin kisittdmien tavaroiden ja palvelujen
suhteen (Madridin poytékirjan 4 bis artiklan
1 kohta). Kaikkien suomalaisen rekiste-
roinnin kisittdmien tavaroiden ja palvelujen
tulee sisiltyd kansainviilisen rekister8innin
tavara- tai palveluluetteloon, jotta suomalai-
nen rekisterdinti muuttuisi kansainvéliseksi
rekisterdinniksi.

Kansainvilisen rekisterdinnin ja suomalai-
sen rekisterdinnin ollessa identtisid suoma-
lainen rekisterdinti lakkaa Madridin poyti-
kirjan perusteella eiké tdmi edellytd merkin-
tdd suomalaiseen tavaramerkkirekisteriin.
Kuitenkin kansainvilisen rekisterGinnin hal-
tijan pyynnosti tieto, ettd suomalainen rekis-
ter6inti on muuttunut kansainvéliseksi rekis-
terdinniksi, merkittéisiin rekisteriin ja kuulu-
tettaisiin (Madridin poytikirjan 4 bis artiklan
2 kohta). Téstd on sadnnds pykildn 2 mo-
mentissa.

56 h §. Kansainvéilisen toimiston ilmoitta-
essa rekisteriviranomaiselle, ettei kansainvi-
linen rekisterdinti enéi joltain osin tai ollen-
kaan suojaa tavaramerkkié esimerkiksi uu-
distamisen laiminlyonnin vuoksi, tavara-
merkki poistettaisiin my6s patentti- ja rekis-
terihallituksen pitimaistd luettelosta vastaa-
vilta osin ja poistosta kuulutettaisiin.

56 i §. Kansainvilisen rekisterdinnin voi-
massaolo lakkaa Madridin poytékirjan 6 ar-
tiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti, jos sen pe-
rusteena olevan kansallisen rekisterdinnin
voimassaolo tai hakemuksen vireilldolo on
lakannut viiden vuoden kuluessa rekisteréin-
tipdivistd (“central attack™). Voimassaolo
lakkaa my®s, jos valitus tai vdite hakemusta
vastaan tai oikeudenkdynti hakemusta tai
rekisterdintid vastaan on pantu vireille viiden
vuoden kuluessa rekisterdintipdivésta, mutta
johtaa tulokseen vasta viiden vuoden jil-
keen. Kansainvilisen rekisterdinnin voimas-
saolon lakatessa sen vaikutus lakkaa my6s
Suomessa.

Suomessa voimassa ollut kansainvilinen
rekisterdinti voitaisiin korvata suomalaisella
rekisterdinnilld, jolla on sama etuoikeus kuin
kansainviliselld rekister6innillé, jos pykilan
1 momentissa mainitut edellytykset tayttyvit
(Madridin poytikirjan 9 quinquies artikla).
Suomalainen hakemus olisi tehtivd kolmen
kuukauden kuluessa kansainvilisen rekiste-
roinnin  voimassaolon lakkaamispdivisti.
Suomalaisen hakemuksen kisittimi tavara-
tai palveluluettelo ei saisi olla laajempi kuin
Suomessa voimassa olleen kansainvilisen
rekisteréinnin. Patentti- ja rekisterihallitus
soveltaisi tavaramerkkilakia kisitellessdin
hakemusta, ja hakijan olisi suoritettava sdi-
detyt maksut. Elleivit 1 momentissa maini-
tut edellytykset tdyty, suomalainen rekiste-
rointihakemus voitaisiin luonnollisesti kui-
tenkin tehdd, mutta etuoikeus alkaisi nor-
maalisti hakemuksen tekemispdivésti.

56 j §. Kansainvilisen rekisteréinnin voi-
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massaolo ja sen vaikutus nimetyissd maissa
saattaa lakata silld perusteella, ettd joku osa-
puolista irtisanoo liittymisensd Madridin
ﬁéytﬁkirjaan. Suomessa voimassa olevat

ansainviliset rekister6innit lakkaavat, jos
Suomi irtisanoo liittymisensd Madridin poy-
tdkirjaan. Kansainvilisen rekisterdinnin voi-
massaolo lakkaa my0s, jos maa tai yhteiso,
jossa kansainvilisen rekisterdinnin perustee-
na oleva kansallinen hakemus tai rekiste-
rointi on tehty, irtisanoo liittymisensd Madri-
din poytikirjaan. Jalkimmaéisessd tapauksessa
kansainvilisen rekisterdinnin voimassaolo
lakkaa kaikissa nimetyissdi maissa ja yh-
teisOissi, silld kansainvilisen rekisterGinnin
haltija ei ole endd oikeutettu hakemaan kan-
sainvilistd rekisterdintii.

Suomessa voimassa ollut kansainvilinen
rekisterdinti voitaisiin t4116in korvata suoma-
laisella rekisterdinnilld, jolla on sama etuoi-
keus kuin kansainviliselld rekisterinnilld,
jos pykélin 1 momentissa mainitut edelly-
tykset tayttyvit (Madridin pdytikirjan 15 ar-
tiklan 5 kohta). Edellytykset olisivat muuten
samat kuin 56 i pykildssd, mutta suomalai-
nen hakemus voitaisiin tehdd kahden vuoden
kuluessa siitd, kun irtisanominen tuli voi-
maan ja rekisterdinnin voimassaolo lakkasi.
Elleivdt 1 momentissa mainitut edellytykset
tdyty, voitaisiin suomalainen hakemus kui-
tenkin tehdd, mutta etuoikeus alkaisi hake-
muksen tekemispdivasti.

56 k §. Pykilassd sdddettaisiin kuuluttami-
sesta uudistamisen, siirron, rekisterdinnin
poistamisen ja kiyttoluvan yhteydessd.

56 1 §. Pykild sisiltdisi sdénnokset muu-
toksen hakemisesta kansainvilistd rekiste-
rointid koskevissa asioissa. Pykild vastaa
chdotettua 51 §:44.

Pykilin 3 momentissa viitattaisiin
51 a §:d4n, jonka mukaisesti muutosta haet-
taisiin patentti- ja rekisterihallituksen valitus-
lautakunnalta. Valitusmenettelystd ja asian
kasittelystd valituslautakunnassa siddetddn
erikseen.

10 a luku. Tavaramerkkilakiin ehdotetaan
lisdttdviksi wuusi yhteison tavaramerkkeji
koskeva luku. Vaikka lukuun siséltyisi vain
kaksi pykildd, erillinen luku olisi tarpeen
ndiden erottamiseksi muista tavaramerkkejd
koskevista sddnnoksista.

57 §. Pykilddn siséltyy yhteison tavara-
merkin méiritelmi viittauksin yhteisdn tava-
ramerkistd annettuun asetukseen sek# siiin-
nos kansallisesta virastosta, joka ottaa vas-
taan yhteison tavaramerkkid koskevia hake-

muksia silloin kun hakija ei niiti halua
toimittaa suoraan yhteison tavaramerkkivi-
rastolle. Kansallinen virasto on niissd ta-
pauksissa oikeutettu perimdin hakemuksesta
kustannuksiaan vastaavan maksun.

57 a §. Mikili yhteison tavaramerkkii kos-
kevan rekisterdinnin voimassaolo tai sellai-
sen hakemuksen vireilldolo on kokonaan tai
osittain lakannut, yhteison tavaramerkin hal-
tijan tai hakijan on mahdollista hakea saman
tavaramerkin rekister6intia kansallisesti ja si-
ten esimerkiksi myos Suomessa. Selvyyden
vuoksi tavaramerkkilakiin ehdotetaan otetta-
vaksi sddnnokset, jotka koskevat yhteistn
tavaramerkin muuttamista suomalaiseksi ta-
varamerkkihakemukseksi. Tillaisen tavara-
merkkihakemuksen Kkisittelisi patentti- ja
rekisterihallitus.

2. Tarkemmat siinnikset ja mii-
riykset

Tarkempia sdinnoksid voidaan tavara-
merkkilain 58 §:n nojalla antaa tarvittaessa
asetuksella.

3. Voimaantulo

Ehdotettu lainséid#ntd mahdollistaa Suvo-
men liittymisen velvoitteittensa mukaisesti
tavaramerkkien kansainvilistd rekisterfintid
koskevaan Madridin poytikirjaan 1 péivédn
tammikuuta 1996 mennessia. Poytikirjaan
liittymisen edellyttimien sopimusjérjestely-
jen asianmukaiseksi loppuun saattamiseksi
laki olisi tdltd osin tarpeen saattaa voimaan
asetuksella saddettdvinid ajankohtana. Yh-
teison tavaramerkkien osalta lain muutosten
tulisi olla voimassa viimeistddn yhteison ta-
varamerkkiviraston toiminnan alkaessa, joka
tapahtunee 1 pdivdnd huhtikuuta 1996. Kun
molemmat muutokset samoin kuin muutkin
lakiin ehdotetut tarkistukset olisi tarkoituk-
senmukaista toteuttaa samanaikaisesti, ehdo-
tetaan lain muutos kokonaisuudessaan yhdel-
14 kertaa saatettavaksi voimaan asetuksella
saddettiviind ajankohtana. Lain tdytintdon-
panon edellyttimiin toimiin voitaisiin kui-
tenkin ryhtyd jo ennen kuin se tulee voi-
maan.

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

tavaramerkkilain muuttamisesta

Eduskunnan péitoksen mukaisesti

muutetaan 10 pdivind tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 §:n 1 mo-
mentin 7 kohta ja 2 momentti, 17 §:n 1 momentti, 20 ja 21 §, 22 §:n 3 momentti, 26 §:n 2
momentti, 31 §:n 1 momentti, 49 §, 9 luvun otsikko sekd 50 ja 51 §,

sellaisina kuin niistd ovat 17 §:n 1 momentti ja 50 § 16 péiviind joulukuuta 1983 annetussa
laissa (996/83), 26 §:n 2 momentti ja 9 luvun otsikko 25 péivini tammikuuta 1993 annetus-
sa laissa (39/93), sekd 31 §:n 1 momentti ja 51 § 20 pdivind helmikuuta 1976 annetussa
laissa (176/76), sekid

lisditdcin lakiin uusi 10 a §, 14 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna
mainitulla 16 pdivénd joulukuuta 1983 annetulla lailla ja 21 péivini elokuuta 1970 annetulla
lailla (552/70), uusi 8 ja 9 kohta, 22 §:44n uusi 4 ja 5 momentti, 42 §:44n, sellaisena kuin se
on osittain muutettuna mainitulla 16 piivini joulukuuta 1983 annetulla lailla, uusi 3 mo-
mentti, lakiin siitd 5 péivind joulukuuta 1980 annetvila lailla kumotun 52 §:n tilalle uusi

52 § seki lakiin siitd viimeksi mainitulla lailla kumotun 10 luvun tilalle uusi 10 luku ja la-

kiin vusi 10 a luku seuraavasti:

10a§

Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd tavara-
merkin kdyttdmistd niissd tavaroissa, jotka
haltija tai hdnen suostumuksellaan joku muu
on titd tavaramerkkid kiyttden laskenut liik-
keeseen Euroopan talousalueella.

Mitd 1 momentissa sdddetéiin, ei sovelleta,
jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa
tavaroiden laskemista uudelleen liikkeeseen,
erityisesti milloin tavaroihin on tehty muu-
toksia tai niiti on huononnettu sen jilkeen,
kun ne on laskettu liikkeeseen.

14 §

Tavaramerkkii ei saa rekisterdida:

7) jos se on sekoitettavissa tavaran tunnus-
merkkiin, jota toinen kéyttdd hakemusta teh-
tdessd, ja hakija tehdessain hakemuksen tiesi
kiytostd eikd ole kiyttinyt merkkiddn ennen
kuin toista tunnusmerkkid ryhdyttiin kéyttd-
maiin; tai ) )

8) jos se on sekoitettavissa Suomessa voi-
massa olevaan kansainvilisen rekisterdinnin
suojaamaan tavaramerkkiin, jota koskeva

kansainvilisen toimiston antama 56 ¢ §:n 1
momentissa tarkoitettu pdivi on aikaisempi
kuin piivd, jolloin rekisterdintid haetaan;
taikka

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

Niissd tapauksissa, joita tarkoitetaan 4-9
kohdissa, voidaan rekisterSinti toimittaa, jos
se, jonka oikeudesta on kysymys, suostuu
sithen eikd 1 momentista muutoin johdu es-
tettd rekisterdinnille.

17 §

Tavaramerkin rekisterdintid on haettava
kirjallisesti rekisteriviranomaiselta. Hake-
muksessa tulee ilmoittaa hakijan nimi tai toi-
minimi sekd tavarat ja luokat, jotka merkki
kisittid, Merkki on hakemuksessa selvisti
osoitettava.

20 §
Jos hakemus tdyttdd sille asetetut vaati-
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mukset eikd asiassa ole ilmennyt estettd re-
kisterdinnille, rekisteriviranomaisen on re-
kisterditiavd tavaramerkki ja rekisterdinnistd
on kuulutettava.

Viite rekisterdintid vastaan on tehtédva kir-
jallisesti rekisteriviranomaiselle kahden kuu-
kauden kuluessa kuuluttamispaivisti.

Vaikka viitteentekiji peruuttaa viitteen,
asia voidaan tutkia, jos siihen on erityisid
syitd.

21§

Viitteen jilkeen rekisteriviranomainen ku-
moaa rekisterdinnin, jos on olemassa este
rekisterdinnille. Kun piitos rekisterdinnin
kumoamisesta on saanut lainvoiman, péitok-
sestd on kuulutettava.

Rekisteriviranomainen hylk#i viitteen, jos
rekisterdinnille ei ole estetti.

Rekisterdinti voidaan uudistaa aikaisintaan
vuotta ennen rekisterdintikauden pédttymisté
ja viimeistddn kuuden kuukauden kuluessa
sen péittymisesti.

Uudistamista on haettava kirjallisesti rekis-
teriviranomaiselta, jos uudistamisen yh-
teydessd halutaan tehd rekisterimerkintdihin
muutos tai jos rekisteriin ei ole merkitty,
mihin luokkiin tavarat kuuluvat. Muutoin
rekisterdinti katsotaan uudistetuksi, kun uu-
distamismaksu on suoritettu.

Hakemuksen késittelyyn sovelletaan vas-
taavasti 19 §:n sddnnoksii.

Tavaramerkin rekisterSinti menetetédén, jos
merkkid ei ole kiytetty viimeisten viiden
vuoden aikana eikd haltija osoita siihen hy-
viksyttivad syytd. Tavaramerkin kiiytté hal-
tijan suostumuksella rinnastetaan haltijan
toimesta tapahtuvaan tavaramerkin kéyttoon.
Rekister6innin menettdmisti ei voida kuiten-
kaan vaatia, jos merkkid on kdytetty viiden
vuoden kidyttimittomyysjakson pédttymisen
jédlkeen, mutta ennen menettimistd koskevan
vaatimuksen tekemistd. T#ll6in ei kuitenkaan
oteta huomioon sellaista merkin kéyttod,
joka on tapahtunut menettdmistd koskevan
vaatimuksen tekemistd edeltidneiden kolmen
kuukauden kuluessa, jos kidyton valmistelut
aloitetaan vasta, kun haltija on tullut tietoi-

seksi siitd, ettd menettdmistd koskeva vaati-
mus voidaan tehdi.

31§

Tavaramerkin hakijalla ja rekisterdidyn
tavaramerkin haltijalla, jolla ei ole kotipaik-
kaa Suomessa, tulee olla Suomessa asuva
asiamies, jonka velvollisuutena on edustaa
hintd kaikessa, mikd koskee merkkii. Asia-
miehend voi olla my6s suomalainen yhteisd.
Tavaramerkin haltijan asiamiehesti on tehti-
vd merkintd tavaramerkkirekisteriin. Viit-
teentekijélld, jolla ei ole kotipaikkaa Suo-
messa, tulee olla Suomessa asuva asiamies,
joka edustaa viitteentekijésd viiteasiassa.

Jéljempdnd 57 §:n 1 momentissa mainitun
neuvoston asetuksen mukainen yhteison ta-
varamerkkituomioistuin on Helsingin kériji-
oikeus.

49 §

Tuomioistuimen on ldhetettédva patentti- ja
rekisterihallitukselle jdljennds tuomiosta ta-
varan tunnusmerkin lakkaamista koskevissa
asioissa tai asioissa, joita tarkoitetaan 10, 25,
26, 36 ja 46 §:ssd. Lisdksi tuomioistuimen
on ilmoitettava 57 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetulle yhteison tavaramerkkivirastolle yhtei-
s6 tavaramerkin menettimistd ja rekiste-
réinnin mitédttdmaiksi julistamista koskevasta
kanteesta ja lédhetettivéd virastolle jéljennds
lainvoimatisesta tuomiosta.

9 luku

Kuuluttamisesta, tiedoksiannosta,
valituksesta ja péitoksen poistamisesta

50 §

Paitsi 20 ja 21 §:ssd tarkoitetuissa tapauk-
sissa kuuluttaminen on toimitettava, kun re-
kisteroityd merkkid muutetaan 23 §:n nojal-
la, rekisterdinti poistetaan 24-26, 31 tai 52
§:n nojalla taikka rekisteriin tehdiéin merkin-
td luovutuksesta 33 §:n nojalla tai kiyttdlu-
vasta 34 §:n nojalla.

51§
Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen
pditokseen tavaramerkkiasiassa voi hakea
hakija, jos pddtos on hénelle vastainen tai
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asia on jatetty sillensd. Rekisterdintid vas-
taan tehdyn viitteen johdosta rekisterivi-
ranomaisen tekeméin lopulliseen péittkseen
saa hakea muutosta se, jolle pditds on vas-
tainen. Vaikka viitteentekijd peruuttaa muu-
toshakemuksensa, asia voidaan tutkia, jos
sithen on erityisia syiti.

52§

Jos rekisteriviranomainen saa 53 §:ssi tar-
koitetulta kansainviliseltd toimistolta ilmoi-
tuksen kansainvélisestd rekisteréinnisté, jon-
ka suojan alkamispdivd on aikaisempi kuin
samaa merkkid koskevan suomalaisen rekis-
ter6innin suojan alkamispdivi ja kansainvili-
sen rekisterdinnin kisittimit tavarat ovat
samat tai osittain samat kuin suomalaisen
rekisterdinnin, rekisteriviranomaisen tulee
poistaa padtoksensd suomalaisesta rekiste-
roinnistd ja ratkaista asia uudelleen.

Jos rekisteriviranomainen toteaa rekiste-
réintipadtoksen jilkeen ennen viiteajan péit-
tymistd, ettd rekisterdintipddtds perustuu il-
meiseen  kisittelyvirheeseen, rekisterivi-
ranomainen voi poistaa virheellisen paatok-
sensi ja ratkaista asian uudelleen.

10 luku
Tavaramerkkien kansainvilinen rekisterointi

53§

Tavaramerkin kansainviliselld rekisterdin-
nilld tarkoitetaan Maailman henkisen omai-
suuden jarjeston kansainvilisen toimiston
suorittamaa tavaramerkin rekisterintid, joka
on toimitettu 14 piivind huhtikouta 1891
tehtyyn tavaramerkkien kansainvilistd rekis-
terointid koskevaan sopimukseen liittyvin 27
paivand kesdkuuta 1989 tehdyn Madridin
poytidkirjan mukaisesti.

Patentti- ja rekisterihallitus huolehtii Suo-
messa kansainvilistéd rekisterdintid koskevis-
ta tehtiivistid ja pitdd luetteloa Suomessa voi-
massa olevista kansainvilisistd rekister6in-
neisti.

54 §

Jos Suomen kansalainen tai se, jolla on
Suomessa kotipaikka tai todellinen ja toimi-
va teollisuuslaitos tai kauppaliike, haluaa
hakea kansainvilistd rekisterdintid, hinen
tulee tehdd hakemus kansainvilisestd rekiste-
roinnistd patentti- ja rekisterihallitukselle.
Edellytyksend kansainvilisen rekisterdinnin
hakemiselle on, ettd hiénelld on samaa merk-

kid koskeva rekisterdinti tai vireilli oleva
hakemus Suomessa.

55§

Kansainvilinen hakemus on tehtivi kirjal-
lisesti siten kuin erikseen méaridtdaan. Hake-
musta tehtdessdi on suoritettava sidddetty
maksu.

56 §

Rekisteriviranomainen tarkistaa, etti kan-
sainvilinen tavaramerkkihakemus vastaa ha-
kijan suomalaista rekisterdintis tai Suomessa
vireilld olevaa hakemusta.

Jos 1 momentissa tarkoitettua vastaavuutta
ei ole, rekisteriviranomainen velvoittaa haki-
jan méirdajassa oikaisemaan kansainvilisen
hakemuksen uhalla, etti hakemus jitetidn
sillensi.

Jos 1 momentin mukainen vastaavuus on
olemassa, rekisteriviranomainen liittdd kan-
sainviliseen hakemukseen todistuksen tistid
ja toimittaa sen hakemuksen mukana kan-
sainviliseen toimistoon ennen kuin kaksi
kuukautta on kulunut hakemuksen tekemis-
paivista.

56 a§

Kun rekisteriviranomainen saa  kansain-
viliseltd toimistolta ilmoituksen kansainvili-
sestd rekisterdinnistd, joka koskee Suomea,
rekisteriviranomainen tutkii, onko rekiste-
réinnille estetti.

56Db §

Jos rekisteriviranomainen toteaa, ettei kan-
sainvilisen rekisterdinnin kohteena oleva
tavaramerkki tdytd tdmin lain mukaisia re-
kisterdintiedellytyksid, se ilmoittaa kansain-
viliselle toimistolle, ettei kansainvilinen
rekisterdinti ole voimassa Suomessa. Rekis-
teriviranomainen ldhettdd ilmoituksen perus-
teluineen kansainviliseen toimistoon 18 kuu-
kauden kuluessa 56 a §:ssd tarkoitetusta
kansainviilisen toimiston ilmoituksesta.

Jos kansainvilisen rekisterdinnin haltijan 1
momentissa tarkoitetun rekisteriviranomaisen
ilmoituksen johdosta antamassa lausumassa
ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden pe-
rusteella tavaramerkin voitaisiin katsoa tayt-
tavin tdmin lain mukaiset rekisterdintiedel-
lytykset, rekisteriviranomainen tekee péétok-
sen, jonka mukaan kansainvilinen rekiste-
rointi ei koske Suomea. Rekisteriviranomai-
nen tekee vastaavan siséltSisen péétdksen
myOs siin#d tapauksessa, ettd kansainvilisen
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rekisterdinnin haltija ei ole antanut lausumaa
rekisteriviranomaisen ilmoituksen johdosta.

56 ¢ §

Jollei rekisterdinnille ole estettd, rekiste-
riviranomainen kuuluttaa 56 a §:ssi tarkoite-
tusta kansainvilisen toimiston ilmoituksesta
siten kuin 20 §:n 1 momentissa sidddetisn.
Kuulutuksessa tulee olla kansainvilisen toi-
miston kansainviliselle rekister6innille anta-
ma paivi.

Viite kansainvilistd rekisterdintia vastaan
Suomessa on tehtivi kirjallisesti rekisterivi-
ranomaiselle kahden kuukauden kuluessa
kuuluttamispéivasti.

56d§

Jos rekisteriviranomainen tehdyn viitteen
jalkeen toteaa, ettei kansainvilisen rekiste-
roinnin kohteena oleva tavaramerkki tdytd
timin lain mukaisia rekisterdintiedellytyksis,
se ilmoittaa kansainviliselle toimistolle, ettei
kansainvilinen rekisterdinti ole voimassa
Suomessa, siten kuin 56 b §:n 1 momentissa
sdddetédin.

Jos 56 ¢ §:n 2 momentissa mainittu aika
paittyy myohemmin kuin 18 kuukauden ku-
luessa 56 a §:ssi tarkoitetusta kansainvilisen
toimiston ilmoituksesta, rekisteriviranomai-
nen ilmoittaa kansainviliselle toimistolle 18
kuukauden kuluessa edelld mainitusta ilmoi-
tuksesta, ettd rekisterbinnin voimassaolo voi
myShemmin lakata. T&lldin ilmoitus siité,
ettei rekisterdinti ole voimassa Suomessa, on
toimitettava kuukauden kuluessa 56 ¢ §:n 2
momentissa mainitun ajan paédttymisesta.

Kun viitteen jidlkeen tehty piitos, jonka
mukaan kansainvéilinen rekisterdinti ei koske
Suomea, on tullut lainvoimaiseksi, rekisteri-
viranomainen kuuluttaa siiti.

56e§

Tavaramerkin kansainvilinen rekisterGinti,
joka koskee Suomea, on voimassa 56 ¢ §:n
1 momentissa tarkoitetusta kansainvilisen
toimiston antamasta piivéstd alkaen. Kan-
sainviliseen rekisterdintiin sovelletaan sovel-
tuvin osin tdmén lain sddnndksid ja sen no-
jalla annettuja madrdyksid.

56§

Jos kansainvilisen rekisterdinnin haltija,
jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, haluaa
antaa lausuman patentti- ja rekisterihallituk-
selle, hidnen tulee kidyttdd Suomessa asuvaa
asiamiesti.

56 g §

Jos Suomessa rekistgeréidyn tavaramerkin
haltijalla on samaa merkkid koskeva Suo-
messa voimassa oleva kansainvilinen rekis-
ter6inti, tavaramerkin kansainvilinen rekiste-
rointi korvaa suomalaisen rekisterinnin, jos
kaikki suomalaisen rekisterdinnin kasittimiit
tavarat siséltyvit kansainvilisen rekister&in-
nin tavaraluetteloon.

Rekisteriviranomainen merkitsee pyynnos-
td rekisteriin, etti tavaramerkin kansainvili-
nen rekisterdinti on voimassa, ja kuuluttaa
siité.

56 h §

Jos tavaramerkki poistetaan osittain tai
kokonaan kansainvélisestd rekisteristi, rekis-
teriviranomainen poistaa sen pitimistidin
luettelosta vastaavilta osin ja kuuluttaa pois-
tamisesta.

561§

Jos Suomessa voimassa olevan kansainvi-
lisen rekisterdinnin voimassaolo lakkaa vii-
den vuoden kuluessa 56 ¢ §:n 1 momentissa
tarkoitetusta péivistd sen vuoksi, ettd kan-
sainvilisen rekisterdinnin perusteena olevan
kansallisen rekister6innin voimassaolo tai
kansallisen hakemuksen vireilldolo on lakan-
nut, ja tavaramerkin haltija hakee saman
tavaramerkin rekisterdintia Suomessa, katso-
taan tdllainen hakemus tehdyksi 56 ¢ §:n 1
momentissa tarkoitettuna pdivani silld edel-
lytykselld, etta:

1) hakemus tehdidin kolmen kuukauden
kuluessa kansainvilisen rekisteréinnin voi-
massaolon lakkaamisesta;

2) suomalaisen hakemuksen kisittimit ta-
varat sisdltyivit Suomessa voimassa ollee-
seen kansainviliseen rekisterdintiin; ja

3) hakemus muutoin tdyttdd rekisterdinml-
le asetetut vaatimukset ja hakija suorittaa
sdddetyt maksut.

Rekisteriviranomainen merkKitsee rekiste-
riin, ettd suomalainen hakemus on perustu-
nut kansainviliseen rekisterdintiin, ja kuulut-
taa siiti.

565§

Jos Suomessa voimassa olevan kansainvi-
lisen rekisteroinnin voimassaolo lakkaa sen
vuoksi, ettd joku 53 §:ssd mainittuun poyta-
kirjaan liittynyt osapuoli irtisanoo liittymi-
sensd poytdkirjaan ja tavaramerkin haltija
hakee saman tavaramerkin rekisterdintid
Suomessa, katsotaan tillainen hakemus teh-
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dyksi 56 ¢ §:n 1 momentissa tarkoitettuna
paivini silld edellytykselld, ettd:

1) hakemus tehdddn kahden vuoden ku-
luessa siitd, kun irtisanominen tuli voimaan;

2) suomalaisen hakemuksen kisittdmat ta-
varat sisdltyivdt Suomessa voimassa ollee-
seen kansainviliseen rekisterdintiin; ja

3) hakemus muutoin tdyttdd rekisterdinnil-
le asetetut vaatimukset ja hakija suorittaa
sisidetyt maksut.

Rekisteriviranomainen merkitsee rekiste-
riin, ettd suomalainen hakemus on perustu-
nut kansainviliseen rekisterdintiin, ja kuulut-
taa siitd.

56k §
Kansainvilisen rekisterdinnin uudistami-
sesta, siirrosta, 24 - 26 §:n mukaisesta pois-
tamisesta ja kdyttSluvasta on kuulutettava.

561§

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen
paitSkseen voi hakea kansainvilisen rekiste-
roinnin hakija ja kansainvilisen rekisterdin-
nin haltija, joka on vaatinut tillaista rekiste-
rointid Suomessa, jos padtds on hinelle vas-
tainen tai asia on jétetty sillensi.

Piiitokseen, jonka mukaan kansainvilinen
rekisterdinti on voimassa Suomessa tehdystd
viitteestd huolimatta, voi viitteentekija ha-
kea muutosta. Vaikka viitteentekijid peruut-
taa muutoshakemuksensa, asia voidaan tut-
kia, jos sithen on erityisii syitd.

Valitettaessa 1 ja 2 momentin mukaisesti
sovelletaan vastaavasti, mitd sdidetdsin 51 a
§:ss4.

10 a luku
Yhteison tavaramerkki
57 §

Yhteison tavaramerkilld tarkoitetaan Eu-
roopan yhteison sisdmarkkinoilla toimivan
yhdenmukaistamisviraston (yhteisén tavara-
merkkivirasto) yhteisén tavaramerkisti anne-
tun neuvoston asetuksen ((EY) 40/94) no-
jalla rekister6iméad tavaramerkkid.

Yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus
voidaan jittidi patentti- ja rekisterihallituksel-
le, joka toimittaa sen edelleen yhteistn ta-
varamerkkivirastolle. Hakemuksesta on suo-
ritettava patentti- ja rekisterihallitukselle sii-
detty maksu.

4 351276M

57 a §

Jos yhteisén tavaramerkkid koskevan re-
kisterdinnin voimassaolo tai yhteison tava-
ramerkkid koskevan hakemuksen vireill:iolo
on kokonaan tai osittain lakannut ja yhteis6n
tavaramerkin haltija hakee saman tavaramer-
kin rekisterdintii Suomessa, katsotaan tillai-
nen hakemus tehdyksi yhteison tavaramerk-
kid koskevan hakemuksen tekemispdiviand
silld edellytykselld, etti:

1) hakemus tehddin kolmen kuukauden
kuluessa yhteisén tavaramerkkid koskevan
rekisterdinnin voimassaolon tai yhteison ta-
varamerkkid koskevan hakemuksen vireilld-
olon lakkaamista koskevasta yhteison tava-
ramerkkiviraston tiedoksiannosta;

2) suomalaisessa hakemuksessa tarkoitetut
tavarat siséltyivdt yhteisdn tavaramerkkid
koskevaan hakemukseen siltd osin kuin sen
vireilldolo on lakannut tai yhteisén tavara-
merkkid koskevaan rekisterdintiin siltd osin
kuin sen voimassaolo on lakannut; ja

3) hakemus muutoin tdyttii rekisterinnil-
le asetetut vaatimukset ja hakija suorittaa
sédfidetyt maksut.

Jos yhteison tavaramerkkid koskevan re-
kisterdinnin voimassaolo on lakannut merkin
kayttdmittd jidmisen vuoksi ja merkin halti-
ja hakee saman tavaramerkin rekisterdintid
Suomessa, katsotaan tillainen bakemus 1
momentissa mainittujen edellytysten tdytty-
essd tehdyksi yhteison tavaramerkkid koske-
van hakemuksen tekemispéiviina silld edelly-
tykselld, ettd yhteison tavaramerkkii on tosi-
asiallisesti kiytetty Suomessa.

Jos yhteison tavaramerkkié koskevan hake-
muksen vireilldolo lakkaa hakemuksen pe-
rnuuttamisen vuoksi tai jos yhteisén tavara-
merkkid koskevan rekisterdinnin voimassa-
olo lakkaa vudistamatta jattimisen vuoksi tai
kansallisen tuomioistuimen péétéksen vuok-
si, suomalainen hakemus on tehtivi kolmen
kuukauden kuluessa piivistd, jona hakemus
on peruutetty, tavaramerkin rekisterdintikan-
si péidttynyt tai tuomioistuimen p#itos tullut
lainvoimaiseksi.

Tami laki tulee voimaan asetuksella sdd-
dettidvini ajankohtana.

Tétd lakia sovelletaan myos jo ennen té-
min lain voimaantuloa rekisterdityihin tava-
ramerkkeihin.

Tdmin lain voimaan tullessa vireilld ole-
viin tavaramerkkien rekisterdintihakemuksiin
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sovelletaan timén lain sdidnnoksid lukuunot- luttanut, késitelldéin ja ratkaistaan timén lain
tamatta 17 §:n 1 momenttia. Kuitenkin sel- voimaan tullessa voimassa olieiden sdiannos-
laiset rekisterdintihakemukset, joista rekiste- ten mukaan.

riviranomainen on 20 §:n mukaisesti jo kuu-

Helsingissd 6 péivind lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentfi

MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri A ntti Kalliomdki
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Liite

Laki
tavaramerkkilain muuttamisesta

Eduskunnan paitoksen mukaisesti

muutetaan 10 pdivind tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 §:n 1 mo-
mentin 7 kohta ja 2 momentti, 17 §:n 1 momentti, 20 ja 21 §, 22 §:n 3 momentti, 26 §:n 2
momentti, 31 §:n 1 momentti, 49 §, 9 luvun otsikko sekd 50 ja 51 §,

sellaisina kuin niistd ovat 17 §:n 1 momentti ja 50 § 16 pdivinid joulukuuta 1983 annetussa
laissa (996/83), 26 §:n 2 momentti ja 9 luvun otsikko 25 péivind tammikuuta 1993 annetus-
sa laissa (39/93), sekd 31 §:n 1 momentti ja 51 § 20 péiviand helmikuuta 1976 annetussa
laissa (176/76), seki

liséitéicin lakiin uusi 10 a §, 14 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna
mainitulla 16 péivéand joulukuuta 1983 annetulla lailla ja 21 pdivini elokuuta 1970 annetulla
lailla (552/70), uusi 8 ja 9 kohta, 22 §:4in uusi 4 ja 5 momentti, 42 §:44n, sellaisena kuin se
on osittain muutettuna mainitulla 16 piiviand joulukuuta 1983 annetulla lailla, uusi 3 mo-
mentti, lakiin siitd 5 péivdni joulukuuta 1980 annetulla lailla kumotun 52 §:n tilalle uvusi
52 § sekd lakiin siitd viimeksi mainitulla lailla kumotun 10 luvun tilalle uusi 10 luku ja la-
kiin uusi 10 a luku seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus
10a§

Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd tavara-
merkin kdyttamistd niissd tavaroissa, jotka
haltija tai hdnen suostumuksellaan joku muu
on tdtd tavaramerkkid kdyttien laskenut liik-
keeseen Euroopan talousalueella.

Mitd 1 momentissa séididetéidin, ei sovelleta,
jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa
tavaroiden laskemista uudelleen liikkeeseen,
erityisesti milloin tavaroihin on tehty muu-
toksia tai niitd on huononnettu sen jilkeen,
kun ne on laskettu litkkeeseen.

14 §

Tavaramerkkii ei saa rekistertidi:

7) jos se on sekoitettavissa tavaran tunnus-
merkkiin, jota toinen kédyttdd hakemusta teh-
tdessd, ja hakija tehdessiddn hakemuksen tiesi
kaytostd eikd ole kdyttianyt merkkidén ennen
kuin toista tunnusmerkkid ryhdyttiin kiyttd-
main.

7) jos se on sekoitettavissa tavaran tunnus-
merkkiin, jota toinen kiyttd4 hakemusta teh-
tdessd, ja hakija tehdessaén hakemuksen tiesi
kaytostd eikd ole kdyttinyt merkkidin ennen
kuin toista tunnusmerkkid ryhdyttiin kayttd-
main; tai

8) jos se on sekoitettavissa Suomessa voi-
massa olevaan kansainvdlisen rekisterdinnin
suojaamaan tavaramerkkiin, jota koskeva
kansainvdlisen toimiston antama 56 ¢ §:n 1
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Voimassa oleva laki

Niissd tapauksissa, joita tarkoitetaan 4, 5,
6 ja 7 kohdassa, voidaan rekisterdinti toimit-
taa, jos se, jonka oikeudesta on kysymys,
suostuu sithen eikd 1 momentista muutoin
johdu estettd rekisterdinnille.

17 §

Tavaramerkin rekisteréintii on haettava
kirjallisesti rekisteriviranomaiselta. Hake-
muksen tulee siséltdd ilmoitus hakijan ni-
mesti tai toiminimestid sekd niiden tavaroi-
den lajeista tai luokista, joita varten merkki
on tarkoitettu. Merkki on hakemuksessa sel-
viésti osoitettava.

20 §

Jos hakemuskirjat ovat tdydelliset eiké asi-
assa ole ilmennyt estettd rekister6imiselle,
on rekisteriviranomaisen kuulutettava hake-
muksesta.

Joka tahtoo esittdd viitteen hakemusta vas-
taan, tehkoon sen kirjallisesti rekisterivi-
ranomaiselle kahden kuukauden kuluessa
kuuluttamispéivista.

21 §
Edelld 20 §:ssd mainitun ajan kuluttua re-
kisteriviranomaisen on otettava hakemus
jatkettuun kisittelyyn.

Jos hakemus hyviksytddn, on, sitten kun
pédtos siitd on saanut lainvoiman, merkki
otettava rekisteriin sekd kuulutus siiti annet-
tava.

Jos 20 §:n mukaisesti kuulutettu hakemus
hyldtddn tai jdtetddin sillensd, on téstd pai-
toksestd kuulutettava sen saatua lainvoiman.

Ehdotus

momentissa tarkoitettu pdivd on aikaisempi
kuin pdivd, jolloin rekistervintii haetaan;
taikka

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

Niissd tapauksissa, joita tarkoitetaan 4-9
kohdassa, voidaan rekisterdinti toimittaa, jos
se, jonka oikeudesta on kysymys, suostuu
sithen eikd 1 momentista muutoin johdu es-
tettd rekisterdinnille.

17 §

Tavaramerkin rekisterdintia on haettava
kirjallisesti rekisteriviranomaiselta. Hake-
muksessa tulee ilmoittaa hakijan nimi tai toi-
minimi sekd tavarat ja luokat, jotka merkki
kasittdic. Merkki on hakemuksessa selviisti
osoitettava.

20 §

Jos hakemus tdyttdi sille asetetut vaati-
mukset eikd asiassa ole ilmennyt estettd re-
kisterdinnille, rekisteriviranomaisen on re-
kisterditidvd tavaramerkki ja rekisterGinnistd
on kuulutettava.

Viite rekisterdintid vastaan on tehtdvd kir-
jallisesti rekisteriviranomaiselle kahden kuu-
kauden kuluessa kuuluttamispéivista.

Vaikka vditteentekiji peruuttaa vditteen,
asia voidaan tutkia, jos siihen on erityisid
syitd.

21 §

Viitteen jilkeen rekisteriviranomainen ku-
moaa rekisteroinnin, jos on olemassa este
rekisterdinnille. Kun pditos rekisterdinnin
kumoamisesta on saanut lainvoiman, pdiitok-
sestd on kuulutettava,

Rekisteriviranomainen hylkdd vditteen, jos
rekisterdinnille ei ole estettd.
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Voimassa oleva laki

Uudistamista haetaan kirjallisesti rekisteri-
viranomaiselta aikaisintaan vuotta ennen re-
kisterdintikanden p#ittymistd ja viimeistdin
kuuden kuukauden kuluessa sen péittymisen
jilkeen. Hakemuksen kdsittelyyn on vastaa-
vasti sovellettava 19 §:n sddinnéksid.

Tavaramerkin rekisterdinti menetetiin, jos
merkkiid ei ole kiytetty viimeisten viiden
vuoden aikana eikd haltija osoita sithen hy-
viksyttdvdd syytd. Rekisterdinnin menettd-
mistd ei voida kuitenkaan vaatia, jos merk-
kid on kaytetty viiden vuoden kdyttimétto-
myysjakson pdittymisen jélkeen, mutta en-
nen menettdmisti koskevan vaatimuksen
tekemistd. Tilléin ei kuitenkaan oteta huo-
mioon sellaista merkin kiyttd4d, joka on ta-
pahtunut menettimisti koskevan vaatimuk-
sen tekemistd edeltineiden kolmen kuukau-
den kuluessa, jos kdyton valmistelut aloite-
taan vasta, kun haltija on tullut tietoiseksi
siitd, etti menettimistd koskeva vaatimus
voidaan tehda.

31§

Tavaramerkin hakijalla ja rekisterdidyn
tavaramerkin haltijalla, jolla ei ole kotipaik-
kaa Suomessa, tulee olla tdilld asuva asia-
mies, jonka velvollisuutena on edustaa héintéd
kaikessa, mikd koskee merkkii. Asiamiehend
voi olla my6s suomalainen yhteisd. Tavara-
merkin haltijan asiamiehesté on tehtiivi mer-
kinti tavaramerkkirekisteriin.

Ehdotus

Rekisterdinti voidaan uudistaa aikaisintaan
vuotta ennen rekisterdintikauden paittymisti
ja viimeistddn kuuden kuukauden kuluessa
sen pddttymisestd.

Uudistamista on haettava kirjallisesti rekis-
teriviranomaiselta, jos uudistamisen yh-
teydessd halutaan tehdi rekisterimerkintéthin
muutos tai jos rekisteriin ei ole merkitty,
mihin luokkiin tavarat kuuluvat. Muutoin
rekisterdinti katsotaan uudistetuksi, kun uu-
distamismaksu on suoritettu.

Hakemuksen kdsittelyyn sovelletaan vas-
taavasti 19 §:n sédinnoksid.,

Tavaramerkin rekisterdinti menetetéén, jos
merkkid ei ole kiytetty viimeisten viiden
vuoden aikana eikd haltija osoita siihen hy-
viksyttavad syytd. Tavaramerkin kdytté hal-
tijan suostumuksella rinnastetaan haltijan
toimesta tapahtuvaan tavaramerkin kdyttoon.
Rekisterdinnin menettimisti ei voida kuiten-
kaan vaatia, jos merkkid on kiytetty viiden
vooden kiyttimittomyysjakson pédttymisen
jélkeen, mutta ennen menettamisti koskevan
vaatimuksen tekemisté. T#ll6in ei kuitenkaan
oteta huomioon sellaista merkin kayttod,
joka on tapahtunut menettimistd koskevan
vaatimuksen tekemistd edeltineiden kolmen
kuukauden kuluessa, jos kédyton valmistelut
aloitetaan vasta, kun haltija on tullut tietoi-
seksi siitd, ettd menettimisti koskeva vaati-
mus voidaan tehdi.

318§

Tavaramerkin hakijalla ja rekisteroidyn
tavaramerkin haltijalla, jolla ei ole kotipaik-
kaa Suomessa, tulee olla Suomessa asuva
asiamies, jonka velvollisuutena on edustaa
hénti kaikessa, mikd koskee merkkid. Asia-
miehené voi olla mySs suomalainen yhteiso.
Tavaramerkin haltijan asiamiehesti on tehté-
vi merkintd tavaramerkkirekisteriin. Vdit-
teentekijalld, jolla ei ole kotipaikkaa Suo-
messa, tulee olla Suomessa asuva asiamies,
Joka edustaa vdiitteentekijid vdiiteasiassa.
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Voimassa oleva laki

49 §

Tuomiosta tavaran tunnusmerkin lakkaa-
mista koskevissa asioissa tai asioissa, joita
tarkoitetaan 10, 25, 26, 36 ja 46 §:ssd, on
tuomioistuimen toimesta ldhetettivad jiljen-
nos patentti- ja rekisterihallitukselle.

9 luku

Kuuluttamisesta, tiedoksiannosta ja vali-
tuksesta

50 §

Paitsi 20 ja 21 §:ssd tarkoitetuissa tapauk-
sissa kuuluttaminen on toimitettava, kun re-
kisterdityd merkkid muutetaan 23 §:n nojal-
Ia, rekisterdinti poistetaan 24-26 tai 31 §:n
nojalla taikka rekisteriin tehdidin merkintd
luovutuksesta 33 §:n nojalla tai kiyttdluvan
rekister6innistd 34 §:n nojalla.

518

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen
padtokseen tavaramerkkiasiassa voi hakea
hakija, jos p#itos on hinelle vastainen tai
asia on jitetty sillensd. Piitkseen, jolla ha-
kemus asianmukaisesti tehdystd viitteestd
huolimatta on hyvéksytty, voi viitteentekiji
hakea muutosta. Jos viitteentekijd peruuttaa
muutoshakemuksensa, voidaan asia kuiten-
kin tutkia, jos sithen on erityisid syit.

Ehdotus

Jaljempdnd 57 §:n 1 momentissa mainitun
neuvoston asetuksen mukainen yhteison ta-
varamerkkituomioistuin on Helsingin kdrdja-
oikeus.

49 §

Tuomioistuimen on Idhetettivd patentti- ja
rekisterihallitukselle jaljennds tuomiosta ta-
varan tunnusmerkin lakkaamista koskevissa
asioissa tai asioissa, joita tarkoitetaan 10, 25,
26, 36 ja 46 §:ssd. Lisdksi tuomioistuimen
on ilmoitettava 57 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetulle yhteison tavaramerkkivirastolle yh-
teison tavaramerkin menettdmistd ja rekiste-
roinnin mitdttomdksi julistamista koskevasta
kanteesta ja lihetettavd virastolle jilljennos
lainvoimaisesta tuomiosta.

9 luku

Kuuluttamisesta, tiedoksiannosta,
tuksesta ja pddtiksen poistamisesta

50§

Paitsi 20 ja 21 §:ssd tarkoitetuissa tapauk-
sissa kuuluttaminen on toimitettava, kun re-
kistertityd merkkid muutetaan 23 §:n nojal-
la, rekisterGinti poistetaan 24-26, 31 tai 52
§:n nojalla taikka rekisteriin tehddén merkin-
ta luovutuksesta 33 §:n nojalla tai kdyrttolu-
vasta 34 §:n nojalla.

vali-

51§

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen
piitokseen tavaramerkkiasiassa voi hakea
hakija, jos pddtds on hinelle vastainen tai
asia on jitetty sillensd. Rekisterointid vas-
taan tehdyn vditteen johdosta rekisterivi-
ranomaisen tekemdiin lopulliseen pditokseen
saa hakea muutosta se, jolle pddtos on vas-
tainen. Vaikka viitteentekiji peruuttaa muu-
toshakemuksensa, asia voidaan tutkia, jos
sithen on erityisid syiti.
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Voimassa oleva laki Ehdotus

52 §

Jos rekisteriviranomainen saa 53 §:ssd tar-
koitetulta kansainvdliseltd toimistolta ilmoi-
tuksen kansainvdilisestd rekisterdinnistd, jon-
ka suojan alkamispdivii on aikaisempi kuin
samaa merkkid koskevan suomalaisen rekis-
terdinnin suojan alkamispdivd ja kansainvali-
sen rekisteroinnin kdsittdmdt tavarat ovat
samat tai osittain samat kuin suomalaisen
rekisterdinnin, rekisteriviranomaisen tulee
poistaa pditoksensd suomalaisesta rekiste-
rdinnistd ja ratkaista asia uudelleen.

Jos rekisteriviranomainen toteaa rekiste-
rointipdicitoksen jalkeen ennen vdiiteajan pdiit-
tymistd, ettd rekisterdintipddtos perustuu il-
meiseen  kdsittelyvirheeseen, rekisterivi-
ranomainen voi poistaa virheellisen pdditok-
sensd ja ratkaista asian uudelleen.

(Uusi 10 ja 10 a luku)

Témd laki tulee voimaan asetuksella sdd-
dettaviind ajankohtana.

Tétid lakia sovelletaan myds jo ennen td-
mdén lain voimaantuloa rekisterdityihin tava-
ramerkkeihin.

Témén lain voimaan tullessa vireilli ole-
viin tavaramerkkien rekisterdintihakemuksiin
sovelletaan timadn lain sdidnnoksid lukuunot-
tamatta 17 §:n 1 momenttia. Kuitenkin sel-
laiset rekisterdintihakemukset, joista rekiste-
riviranomainen on 20 §:n mukaisesti jo kuu-
luttanut, kasitellddn ja ratkaistaan timén lain
voimaan  tullessa  voimassa  olleiden
sddnnosten mukaan.






