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

ESITYKSEN PAAASIALLINEN SISALTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sopimus sisdltdd madraykset oikeussuojakeinoista tilanteissa, JOlssa tavaramerkin hakija tai

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

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

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

2.1.2 Euroopan unionin lainsdddanto ja kaytanto
2.1.2.1 Tavaramerkkidirektiivi

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

Merkin esittiminen

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

Tavaramerkin hylkéys- ja mitdtointiperusteet

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

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

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

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

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

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

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

Tavaranmerkin antamat oikeudet

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

Kauttakuljetus

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

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

Tavaramerkkien kdyttdminen

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

Tavaramerkit omistusoikeuden kohteina

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

11



HE 201/2018 vp

vahingosta. Artiklan 5 kohdan mukaan jasenvaltioissa on oltava kdytGssd menettelyt, joiden
mukaisesti kdyttoluvat merkitddn jasenvaltioiden rekistereihin.

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

Takuu- ja tarkastusmerkit sekd yhteisomerkit

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

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

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

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

Tavaramerkkihakemus

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

Tavaroiden ja palvelujen luokitus

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

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

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

Viitemenettely

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

Hallinnollinen menettidmis- tai mitdtointimenettely

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

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

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

2.1.2.2 EU-tavaramerkkiasetus

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

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

2.1.3 Lainsdadanto ja kaytantd erdissd Euroopan Unionin jisenmaissa
Ruotsi

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

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

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

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

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

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

Norja

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

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

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

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

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

Tanska
Tanska toteutti ensimmaéisend Pohjoismaana tavaramerkkilakinsa kokonaisuudistuksen. Uusi

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

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

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

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

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

2.2 Lainsaidinto ja kiytinto

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

Yksinoikeus

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

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

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

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

Rekisterdintiesteet

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

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

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

Rekisterdintimenettely

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

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

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

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

Viitemenettely

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

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

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

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

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

Rekisterdinnin julistaminen menetetyksi tai mitattomaéksi

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

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

Tavaramerkin luovutus ja esineoikeudet

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

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

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

Kiellot ja tavaramerkkioikeuden loukkaukset

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

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

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

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

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

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

Kansainviliset hakemukset ja rekisterdinnit

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

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

2.2.2 Yhteismerkkilaki

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3 Toiminimilaki

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

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

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

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

2.2.4 Rikoslaki

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

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

2.3 Nykytilan arvio

Nykyinen tavaramerkkilaki on vuodelta 1964 ja siihen on tehty lukuisia osittaisuudistuksia.
Tavaramerkkilain uudistustarpeita on selvitetty vuonna 2011 julkaistussa selvityksessd tava-
ramerkkilain muutostarpeista (Katja Weckstrom, TEM julkaisuja 10/2011) sekd tavaramerkki-
lainsdddannon uudistamista selvittdneen tydoryhmén loppuraportissa Muistio tavaramerkkilain
uudistamisesta (TEM julkaisuja 38/2012). Edelld mainittujen selvityksien sekd sidosryhmilta
saadun palautteen perusteella voidaan arvioida, ettd tavaramerkkilaki ei vastaa kaikilta osin
vanhaa tavaramerkkidirektiivid ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskaytantod. Liséksi
on selvad, ettd joulukuussa 2015 annettu uusi tavaramerkkidirektiivi edellyttdd muutoksia
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voimassaolevaan lakiin. Tavaramerkkilain on katsottu olevan myds lukuisten osittaisuudistus-
ten seurauksena ja oikeuskaytdnnon kehityksen johdosta laajemman kokonaisuudistuksen tar-
peessa. Kokonaisuudessaan lakia tulee kieleltddn modernisoida ja sddanndksid uudelleenjérjes-
telld. Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessd on my0s uudelleen arvioitava ja jér-
jestettdva, misti asioista sdddetdén lain tasolla, mistd tavaramerkkiasetuksessa. Tavaramerkki-
lakia on viimeksi uudistettu lailla 616/2016, jolloin tavaramerkkilain 1 lukua muutettiin vas-
taamaan vanhaa tavaramerkkidirektiivid ja sitd koskevaa Euroopan unionin tuomioistuimen
oikeuskéytintdd. Uudesta tavaramerkkidirektiivistd aiheutuu muutoksia myos 1 luvun sédén-
noksiin, minka liséksi lain rakenteen muuttuessa muutoksia aiheutuu myds kyseisiin sddnnok-
siin. Edelld esitetyn vuoksi ehdotetaan lain kokonaisuudistusta niin, ettd lain rakennetta samal-
la muutetaan vastaamaan paremmin uutta tavaramerkkidirektiivia.

Merkin esittiminen

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

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

Yksinoikeuden sisélto ja rajoitukset

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

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

Tavaroiden ja palvelujen luokitus

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

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

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

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

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

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

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

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

Tavaramerkkihakemuksen raukeaminen

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

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

Viitemenettely

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

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

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

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

Hallinnollinen menettdmis- tai mitatointimenettely

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

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

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

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

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

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

Yhteiso- ja tarkastusmerkit

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

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

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

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

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

Toiminimet
Estetutkimus ja toimialan mddrittely

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

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

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

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

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

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

Rekisterdinnin osittainen kumoaminen

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

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

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

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

Menettely toiminimen rekisterdinnin kumoamiseksi

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

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

Rikoslaki

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

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

3 ESITYKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET
3.1 Tavoitteet

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

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

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

3.2 Toteuttamisvaihtoehdot

Singaporen sopimuksen mukainen kisittelyn jatkaminen

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

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

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

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

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

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

Hallinnollinen menettdmis- tai mitatointimenettely

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toiminimien hallinnollinen kumoaminen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sitd, kuinka montaa tavaramerkkirekisterdintid tai kansainvilista rekisterdintid tdsmennys voi-

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

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

Kauttakuljetus

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

Singaporen sopimuksen mukainen késittelyn jatkaminen

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

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

Hallinnollinen menettdmis- tai mitatointimenettely

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

Hallinnollinen menettdmis- tai mititdintimenettely ehdotetaan toteutettavan hallintomenette-

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

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

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

Toiminimet

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

Tavaroiden ja palvelujen luokitus

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

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

4 ESITYKSEN VAIKUTUKSET
4.1 Taloudelliset vaikutukset
Singaporen sopimus

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

Tavaramerkkid koskeva hallinnollinen menettdmis- tai mitdtdintimenettely

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

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

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

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

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

Toiminimen kumoaminen

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

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

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

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

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

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

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

Lakiehdotus vaikuttaa toiminimien haltijoihin my®ds niin, ettd jatkossa toiminimeen vetoavan
olisi tavaramerkkid koskevassa vditemenettelyssd ja menettdmistd tai mitatointid koskevissa
menettelyissd pyynndstd osoitettava kdyttineensd tosiasiallisesti toiminimed vaatimustansa
koskevalla toimialalla. Kéyton osoittamista koskeva vaatimus nostaisi toiminimen haltijan
kynnysté puolustaa yksinoikeuttaan suhteessa mydhempiin hakemuksiin ja oikeuksiin. Toi-
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saalta menettelylld varmistetaan se, ettei toiminimen rekisterdinnilld esteti myohemmén oi-
keuden rekisterdintid laajemmin, kuin toiminimen haltijan oikeussuojan tarve edellyttéisi. To-
siasiallinen kéyttd olisi kuitenkin osoitettava vain, jos toiminimen rekisterdinnistd on kulunut
yli viisi vuotta.

Tavaroiden ja palvelujen luokitus

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

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

Kaikilla tavaramerkin haltijoilla ei ole tarvetta tavara- ja palveluluettelojen tdsmentédmiseen.
Tarve mahdolliseen tavaramerkin tavara- ja palveluluettelon péivitykseen riippuu ensinnékin
siitd, missé luokassa oleville tavaroille tai palveluille merkkié tosiasiassa kaytetddn ja siitd, si-
séltyvatko tavarat ja palvelut kyseisen luokkaotsikon kirjaimelliseen merkitykseen. PRH:n ta-
varamerkkirekisterissd on ennen 1 pdivdd lokakuuta 2012 haettuja kansallisia, yhd voimassa
tai vireilld olevia tavaramerkkejd, noin 56 800 kpl ja Suomeen kohdennettuja voimassa olevia
tai vield vireilld olevia kansainvilisid rekisterdintejd noin 36 000 kpl. Se, kuinka monessa
ndistd on kdytetty luokkaotsikkoa ja joiden osalta tismennystarvetta voisi olla, ei ole tdsmalli-
sesti selvitettdvissd. PRH:n suorittaman, vuoden 2010 yhden kuukauden otoksen perusteella
noin 79,5 %:ssa kansallisista tavaramerkkihakemuksista oli hakemus jatetty tavara- ja palvelu-
luettelon luokkaotsikkoa kayttden. Tama tarkoittaisi, ettd noin 45 000 kansallista tavaramerk-
kia sisiltdisi luokkaotsikon. Kansainvilisten rekisterdintien osalta luokkaotsikkoja on arvioitu
olevan noin 15 %:ssa rekisterdinneissé, minké perusteella mahdollisia tismennettévid rekiste-
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rointeja olisi noin 4 600. Lisdksi merkkeja, joita on haettu 1.10.2012-31.12.2013 viliseni ai-
kana ja joissa on kdytetty viittausta Nizzan aakkoselliseen luetteloon ja joita nédin ollen olisi
syyté tdsmentdd, on tavaramerkkirekisterissd 1 910 kpl.

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

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

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

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

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

4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan
Tavaramerkkihakemusten raukeaminen ja késittelyn jatkaminen

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

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

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

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

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

Tavaroiden ja palvelujen luokitus

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

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

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

S ASIAN VALMISTELU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 SINGAPOREN SOPIMUKSEN SISALTO JA SEN SUHDE SUOMEN
LAINSAADANTOON

1 artikla. Lyhennetyt ilmaukset. Artiklan mukaan, jollei toisin méédrétd, sopimuksessa i) "vi-
rasto” tarkoittaa toimistoa, jonka vastuulle osapuoli on antanut merkkien rekisterdinnin; ii)
“rekisterdinti” tarkoittaa viraston suorittamaa merkin rekisterdintid; iii) “hakemus” tarkoittaa
rekisterdintihakemusta; iv) “tiedonanto” tarkoittaa mité tahansa hakemusta tai virastoon jétet-
tyd hakemusta tai rekisterointia koskevaa pyyntdd, ilmoitusta, yhteydenottoa tai muuta tietoa;
v) viittaukset “henkiléon” tulkitaan viittauksiksi sekd luonnolliseen etti oikeushenkilddn™; vi)
“haltija” tarkoittaa merkkirekisterisséd rekisterdinnin haltijaksi ilmoitettua henkildd; vii)
“merkkirekisteri” tarkoittaa viraston ylldpitdiméda tietokokoelmaa, joka siséltad kaikkien rekis-
terdintien asiasisdllot ja kaikki jokaisesta rekisterdinnisté tallennetut tiedot téllaisten tietojen
tallennukseen kéytetystd vilineestd riippumatta; viii) ”virastossa kdytdva menettely” tarkoittaa
mitd tahansa menettelyd, joka sisdltyy virastossa kdytdvadn hakemusta tai rekisterdintid kos-
kevaan késittelyyn; ix) “Pariisin yleissopimus” tarkoittaa Pariisissa 20 pdivdnd maaliskuuta
1883 allekirjoitettua teollisoikeuden suojelemista koskevaa Pariisin yleissopimusta sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna; x) “Nizzan [uokitus” tarkoittaa luokitusta, joka vahvis-

61



HE 201/2018 vp

tettiin Nizzassa 15 péivinid kesdkuuta 1957 allekirjoitetulla Nizzan sopimuksella, joka koskee
tavaroiden ja palvelujen kansainvélistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimisti varten, sel-
laisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna; xi) “/isenssi” tarkoittaa lupaa kayttds merkkia
osapuolen lainsddddannon mukaisesti; xii) “lisenssinhaltija” tarkoittaa henkildd, jolle lisenssi
on myonnetty; xiii) “osapuoli” tarkoittaa mitd tahansa sopimuksen osapuolena olevaa valtiota
tai hallitusten valistd jarjestdd; xiv) “diplomaattinen konferenssi” tarkoittaa osapuolten kool-
lekutsumista sopimuksen tarkistamista tai muuttamista varten; xv) “yleiskokous” tarkoittaa
sopimuksen 23 artiklassa tarkoitettua yleiskokousta; xvi) viittausten “ratifioimisasiakirjaan”
tulkitaan siséltdvén viittaukset hyviksymisasiakirjoihin; xvii) “jdrjesté” tarkoittaa Maailman
henkisen omaisuuden jdrjestdd; xviii) “kansainvilinen toimisto” tarkoittaa jarjeston kansain-
vilistd toimistoa; xix) “pddsihteeri” tarkoittaa jarjeston péasihteerid; xx) “soveltamissddn-
not” tarkoittavat sopimuksen mukaisia sdint6jd, joihin viitataan sopimuksen 22 artiklassa;
xxi) viittausten “artiklaan” tai artiklan “kohtaan”, “alakohtaan” tai “alakohtaan” tulkitaan
sisdltdvan viittaukset sdantdjen vastaaviin madrayksiin; xxii) "TLT 1994 tarkoittaa tavara-
merkkioikeudesta Genevessd 27 péivind lokakuuta 1994 tehtyé sopimusta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voimassa olevan tavaramerkkilain 16 §:n mukaan tavaramerkki rekister6iddan yhteen tai use-
ampaan tavaraluokkaan. Tavaramerkkiluokituksen vahvistaa PRH, mikd on tehty PRH:n méé-
rayksilld (PRH/2397/01/2012). Mahdollisuus rekisterdidd merkki useita tavaroita tai palveluja
varten kdy ilmi my0s tavaramerkkilain ja tavaramerkkiasetuksen hakemuksen siséltod koske-
vien sddnndsten sanamuodoista. Tavaramerkkilain 17 §:n 1 momentin mukaan hakemuksessa
tulee ilmoittaa tavarat ja luokat, jotka merkki késittdd. Tavaramerkkiasetuksen 9 §:n 1 momen-
tin 4 kohdan mukaan rekisterdintihakemuksen tulee sisdltdéd ilmoitus niistd tavaroista tai pal-
veluista, joita varten merkki pyydetdédn rekisterditédviksi, sekd siitd luokasta, johon tavara tai
palvelu kussakin tapauksessa hakijan mielestd on luokiteltava. Ehdotetun lain 17 § sisdltdd
voimassaolevaa lakia tarkemmat sddnnét tavaroiden ja palvelujen luokituksesta. Ehdotetun
sadannoksen sanamuodosta kdy vastaavalla lailla ilmi, ettd tavaramerkkirekisterdinti voi sisél-
té4 useisiin luokkiin kuuluvia tavaroita ja palveluja.

65



HE 201/2018 vp

7 artikla. Hakemuksen ja rekisterdinnin jakaminen. Artiklassa maaratdan hakemuksen ja re-
kisteroinnin jakamisesta. Artiklan / kohdassa méirdtddn siitd, milloin ja milld tavalla useita
tavaroita ja/tai palveluita koskeva hakemus voidaan hakijan toimesta tai pyynnosté jakaa kah-
teen tai useampaan hakemukseen. Jakamalla erotettuihin hakemuksiin sovelletaan alkuperai-
sen hakemuksen hakemispdivéd ja mahdollista etuoikeutta. Osapuoli voi, jollei 1 kohdasta
muuta johdu, asettaa hakemuksen jakamiselle vaatimuksia, mukaan lukien maksujen suoritta-
misen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artiklan 2 kohdassa mairataan ratifioimis- ja liittymisasiakirjan tallettamisesta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artiklan 6 kohdan mukaan varauma voidaan peruuttaa milloin tahansa.

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

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

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

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

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

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

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

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

2 LAKIEHDOTUSTEN PERUSTELUT

2.1 Tavaramerkkilaki

1 Iuku Yleiset sddnnokset

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 luku Yksinoikeus tavaramerkkiin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan 24 perustelukappaleessa viitataan Euroopan parlamen-

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

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

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

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

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

Pykilén 3 kohdan mukaan hyvén liiketavan mukaisesti saisi kayttdd merkkié, jolta muutoin
puuttuu erottamiskyky. Kohdassa 2 esimerkkeind mainitut kuvailevat merkit ovat erottamis-
kyvyttomid. Merkiltd voi kuitenkin puuttua erottamiskyky myo6s muun kuin jonkin ominai-
suuden kuvailevuuden vuoksi. Merkki saattaa olla muustakin syysti kyvytdn erottamaan tava-
ramerkin haltijan tavaroita tai palveluita toisen tavaroista tai palveluista. Téllaisissa tilanteissa
merkkid voitaisiin kayttdd hyvan liiketavan mukaisesti. Tavaramerkkidirektiivin 14 artiklan 1
kohdan b alakohdassa yksinoikeuden rajoituksena on mainittu erottamiskyvyttomyys seka lue-
teltu edelld kohdassa 2 mainitut tilanteet, joissa merkki kuvailee ominaisuuksia. Erottamisky-

88



HE 201/2018 vp

vyttomyys ei ndin ollen rajoitu pelkéstddn ominaisuuksien kuvailemista koskeviin tilanteisiin
vaan kattaa my0s muut tilanteet, joissa merkki ei kykene erottamaan tavaroita tai palveluita
toisten tavaroista tai palveluista. Siitd, millainen merkki on erottamiskykyinen, séddetddn eh-
dotetun lain 11 §:mn 1 momentin 1 kohdassa ja 2 momentissa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Iuku Yksinoikeuden saamisen edellytykset

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Euroopan unionin tuomioistuin on EU-tavaramerkkiasetusta koskevassa ratkaisukédytdnnos-
sddn tuonut esiin (tuomio 11.6.2009, Chocoladenfabriken Lindt & Spriingli, C-529/07,
EU:C:2009:361, 53 kohta), ettd arvioitaessa sitd, onko hakija ollut vilpillisessd mielessd, kan-
sallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvét merkityk-

99



HE 201/2018 vp

selliset tekijét, jotka olivat olemassa jatettdessd hakemusta merkin rekisterdimiseksi. Arvioin-
nissa on etenkin otettava huomioon se, ettd hakija tictdd tai hdnen pitéisi tietdd, ettd kolmas
kayttdd vahintdén yhdessd jisenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkié
tai samankaltaista merkkid, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisterdimisté haetaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sadnnoksen soveltaminen edellyttid, ettd tavaramerkin haltijalla on aiempi tavaramerkkiha-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 luku Tavaramerkin rekisterdinti
Hakemusmenettely

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pyynto.

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

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

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

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

Kansainvilisistd ndyttelyistd madratdan kansainvilisid ndyttelyjda koskevassa, Pariisissa 22
paivand marraskuuta 1928 tehdyssd sopimuksessa (SopS 35-36/1937), johon Suomi on liitty-
nyt vuonna 1937. Pyytdesséddn etuoikeutta kansainvilisen nédyttelyn perusteella hakijan on tar-
vittaessa selvitettivé, etté néyttely on ollut sopimuksen tarkoittama kansainvilinen néyttely.

116



HE 201/2018 vp

Pykélan I momentin mukaan tavaramerkin hakija voi tietyin edellytyksin saada hakemuksel-
leen etuoikeuden kansainvilisessd ndyttelyssd naytteilleasettamispdivastd. Tavaramerkkid on
tullut kdyttad ndyttelyssd tavarassa tai palvelussa, ja kdyton on tullut tapahtua ensimmaéisen
kerran niyttelyssd. Kansallinen tavaramerkkihakemus tulee laittaa vireille kuuden kuukauden
kuluessa siitd péivésté, jona tavara tai palvelu pantiin ensiksi néytteille.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26 §. Tavaramerkkirekisterin tietosisdlto, henkildtietojen kdsittely ja tietojen luovutus. Pyka-
lan 1 momentissa sdddettdisiin tiedoista, jotka merkitddn PRH:n tavaramerkkirekisteriin.
Saanndkseen olisi mainittu kootusti ja yleisemmalla tasolla kaikki télld hetkelld voimassaole-
vassa laissa ja tavaramerkkiasetuksessa hajallaan olevat tiedot siitd, mitd tietoja mm. hake-
muksista ja hakijoista tavaramerkkirekisteriin kirjataan. PRH yllépitéisi tavaramerkkirekisterid
kuten tilldkin hetkelld. PRH merkitsisi tavaramerkkirekisteriin sille toimitettuihin hakemuk-
siin ja muihin asiakirjoihin siséltyvét tiedot. Tavaramerkkihakemusten liséksi tietoja merkit-
tdisiin esimerkiksi erilaisista tavaramerkkeihin kohdistuvista pyynnoistd sekd menettelyiden
aikana toimitettavista muista asiakirjoista, kuten suostumuksista, valtakirjoista, tai kdyton
kautta saavutettua erottamiskykyé osoittavista asiakirjoista.

121



HE 201/2018 vp

PRH merkitsisi tavaramerkkirekisteriin tavaramerkkien kisittelyn kannalta tarpeelliset henki-
16ita koskevat yksilointi- ja yhteystiedot. Téllaisia tietoja olisivat mm. tavaramerkin hakijan ja
haltijan, véitteentekijdn, menettdmis- tai mititdintimenettelyn hakijan, rekisteriin merkittdvan
pantin- ja lisenssinhaltijan sekd mahdollisen asiamiehen nimi ja yhteystiedot. Kuten jéljempé-
nd yksityiskohtaisten perusteluiden kohdassa 5.1, on todettu, PRH:lla on lisdksi ehdotetun tie-
tosuojalain 29 §:n perusteella oikeus késitelld henkiltunnuksia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pykélan 3 momentissa sdddettdisiin seurauksista, jos Euroopan talousalueen ulkopuolisella

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pykidldn 2 momentissa sdddettdisiin vastavuoroisuuden perusteella rekisterditdvién tavara-
merkkiin sallittavista muutoksista. Vastavuoroisuuden perusteella rekisterditdvién ulkomai-
seen merkkiin voitaisiin tehdd sellaisia vdhdisid muutoksia, jotka eivit muuta merkin koko-
naisvaikutelmaa. Merkin muutoksen sallittavuutta arvioitaisiin samoin kuin 25 §:ssd. Vaikka
ulkomainen merkki siis poikkeaisi hieman kansallisessa tavaramerkkihakemuksessa ilmoite-
tusta merkistd, merkin katsotaan olevan sama, jos merkkien eroavat elementit eivit muuta
merkkien erottamiskykyisté osaa ja merkkien kokonaisvaikutelma on sdilynyt ennallaan.
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Pykilan 3 momentissa sdddettiisiin todistuksen toimittamisesta ulkomaisesta rekisterdinnista.
Jos tavaramerkin rekisterdintid hakeva luonnollinen henkil6 tai oikeushenkild ei harjoita elin-
keinoa Suomessa, hinen olisi liitettdvd hakemukseen todistus siitd, ettd hinelld on vastaava
rekisterdinti siind toisessa valtiossa, jossa hén harjoittaa elinkeinoa, jossa hénelld on kotipaik-
ka, tai jonka kansalainen hén on. Singaporen sopimuksen 3 artiklan 4 kohdan ii alakohta aset-
taa rajoituksen sille, ettd hakijaa ei voida pyytda toimittamaan tietoa tai todisteita siitd, ettd ha-
kija harjoittaa teollista tai kaupallista toimintaa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viitemenettely

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 luku Tavaramerkistd luopuminen seké tavaramerkin luovutus, panttaus ja lisensointi

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

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

Rekisterdidyn tavaramerkin poistamista koskeva pyyntd kisiteltdisiin PRH:ssa 44§:n mukai-
sesti. Tavaramerkki voidaan poistaa tavaramerkkirekisteristd kokonaan taikka osittain eli su-
pistamalla tavara- ja palveluluetteloa. Jos tavaramerkkirekisterissd tavaramerkille on merkitty
panttioikeus, tulee tavaramerkin poistamiselle kokonaan tai osittain olla pantinhaltijan suos-
tumus. Jos tavaramerkkirekisterissd tavaramerkille on merkitty lisenssi, haltijan tulee ennen
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tavaramerkin poistamisen merkitsemisti osoittaa ilmoittaneensa lisenssinhaltijalle aikomuk-
sestaan luopua tavaramerkistd. Jos tavaramerkin haltija ei toimita PRH:1le pantinhaltijan suos-
tumusta tai osoita ilmoittaneensa lisenssinhaltijalle tavaramerkisté luopumisesta, PRH kieltay-
tyisi tavaramerkin poistamisesta tavaramerkkirekisteristd. Sdénnds vastaa padasiassa voimassa
olevan lain 24 §:n 2 ja 3 momenttia. Lisenssinhaltijaa koskeva sééntely olisi kuitenkin uutta ja
se liittyy 43 §:n mukaiseen lisenssin rekisteriin merkitsemistid koskevaan sddntelyyn. Tavara-
merkkidirektiivin 23 ja 25 artikloissa ei sdddetd pantinhaltijan suostumuksen hankkimisesta
eikd lisenssinhaltijan informoinnista, joten téltd osin sdéntelyssd on kyse kansallisesta sdénte-
lysté.

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

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

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

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

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

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

Luovutus merkittdisiin tavaramerkkirekisteriin pyynnostd. Luovutuksen merkitseminen tava-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pysyvyyteen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pykélan 3 momentissa sdddettdisiin tavaramerkin haltijan oikeussuojakeinoista lisenssinhalti-
jaa vasta