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PERUSTELUT

1. EHDOTUKSEN TAUSTA
1.1 Ehdotuksen yleinen tausta ja perustelut

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainséadantd yhdenmukaistettiin osittain 21. joulukuuta 1988
annetulla neuvoston direktiivilla 89/104/ETY, joka on kodifioitu direktiivind 2008/95/EY,
jaljempana ’direktiivi’. Kansallisten tavaramerkkijarjestelmien lisaks ja yhteydessa yhteison
tavaramerkista 20. joulukuuta 1993 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 40/94, joka on
kodifioitu asetuksena (EY) N:o 207/2009, jaljempana ’asetus, perustettiin erillinen
jarjestelma sellaisten yhtenédisten oikeuksien rekisteréintia varten, joiden vaikutukset ovat
samat kaikkialla EU:ssa. Samassa yhteydessd perustettiin sisamarkkinoilla toimiva
yhdenmukaistamisvirasto (OHIM), joka on vastuussa yhteison tavaramerkkien
rekisteréinnista ja hallinnoinnista.

Tavaramerkilla voidaan erottaa tietyn yrityksen tavarat ja palvelut muiden tavaroista ja
palveluista. Se on merkki, jonka avullayritys voi saada aikaan asiakasuskollisuutta ja séilyttéa
sen seka tuottaa arvoa ja kasvua. Tdaloin tavaramerkki toimii innovaatiotoiminnan
vauhdittajana, silla tarve pitéa se relevanttina edistéd T&K-investointeja, miké puol estaan
johtaa jatkuvaan tuoteparannus- ja -kehitysprosessiin. Tdméa dynaaminen prosessi vaikuttaa
myonteisesti myos tyollisyyteen. Kilpailun tiukentuessa tavaramerkkien keskeinen asema
markkinamenestyksessé ja myds niiden kaupallinen arvo on voimistunut vakaasti. Tasta on
osoituksena tavaramerkkihakemusten ja tavaramerkkien kayttdjien maardn kasvu seké
kansallisella ettd EU:n tasolla. Taméan kehityksen rinnalla sidosryhmét odottavat kuitenkin
jatkuvasti nopeampia ja laadukkaampia tavaramerkkien rekisterdintijarjestelmid, jotka ovat
entisté johdonmukaisempia, yleisesti saatavillaja uutta tekniikkaa hyodyntavia.

Tarkastellessaan vuonna 2007 kysymysta OHIMin rahoitusnakymista neuvosto' korosti, etté
OHIMin perustaminen oli ollut suuri menestys ja ettd se oli edistényt tuntuvasti EU:n
Kilpailukyvyn vahvistamista. Neuvosto muistutti, etta yhteison tavaramerkkijéarjestelma oli
suunniteltu siten, ettd se toimis kansalisten tavaramerkkijarjestelmien rinnalla, silla
kansalliset jarjestelmdt ovat edelleen tarpeellisia yrityksille, jotka eivdt halua
tavaramerkeilleen suojaa EU:n tasolla. Neuvosto pani lisdks merkille kansallisten
tavaramerkkivirastojen téydentavan tyén merkityksen ja kehotti OHIMia lagentamaan
yhteistyotédn niiden kanssa yhteison tavaramerkkijarjestelman yleisen toimivuuden
parantamiseksi. Neuvosto huomautti lopuksi, ettd yhteison tavaramerkin luomisesta oli
kulunut yli vuosikymmen, ja korosti sen vuoksi, ettd yhteison tavaramerkkijarjestelman
toimivuutta on tarpeen arvioida kokonaisuudessaan. Se kehotti komissiota aloittamaan aihetta
késittelevan  tutkimuksen  tyGstdmisen  erityisesti OHIMin  ja  kansdlisten
tavaramerkkivirastojen nykyisten yhteistyévalineiden tiivistamiseks jalagjentamiseksi.

Vuonna 2008 julkaistussa eurooppalaisia pk-yrityksia tukevassa a oitteessaan (Small Business
Act)® komissio korosti, ettd pk-yritysten padsyd yhteison tavaramerkkijarjestelmaan on
parannettava. Lisdks vuonna 2008 annetussa tiedonannossa ”Teollisoikeuksia koskeva

Kilpailukykyneuvoston padtelmét, 21. ja 22. toukokuuta 2007, neuvoston asiakirja 9427/07.
Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle seka
aueiden komitealle, KOM(2008) 394 lopullinen, 26.6.2008.
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eurooppalainen strategia® korostettiin komission sitoutumista tehokkaaseen ja vaikuttavaan
tavaramerkkien suojaan ja laadukkaaseen tavaramerkkijarjestelmaan. Tiedonannon paatelma
oli, ettd oli aika suorittaa kokonaisarviointi, jonka pohjalta voitaisiin tulevai suudessa tarkistaa
Euroopan tavaramerkkijarjestelméa ja parantaa edelleen OHIMin ja kansallisten virastojen
yhteisty6td. Vuonna 2010 antamassaan tiedonannossa “Eurooppa 2020 -strategian
lippulaivahanke - | nnovaatiounioni”* komissio sitoutui uudistamaan
tavaramerkkijarjestelman  parempien  toimintapuitteiden  tarjoamiseks yritysten
innovaatiotoiminnalle. Teollis- ja tekijanoikeuksia koskevassa eurooppalaisessa strategiassa®
vuodelta 2011 komissio ilmoitti Euroopan tavaramerkkijérjestelmén uudelleentarkastelusta
sen nykyaikaistamiseks sekd EU:n ettd kansdlisella tasolla tekemdlla dita

kokonai suudessaan vaikuttavampi, tehokkaampi ja johdonmukaisempi.
12 Ehdotuksen tarkoitus

Taman ehdotuksen ja sen kanssa samaan aikaan esitettavan asetuksen muuttamista koskevan
ehdotuksen muodostaman paketin yhteinen pédédtavoite on edistéa innovaatiotoimintaa ja
talouskasvua parantamalla koko EU:n tavaramerkkien rekisterdintijérjestelmien saatavuutta ja
tehokkuutta, jotta yritykset hyotyisivat kustannusten aenemisesta, jarjestelmien
yksinkertaistumisesta, nopeutumisesta ja muuttumisesta ennakoitavimmiks  seka
oikeusvarmuuden lisdantymisesta. Nama mukautukset ovat jatkoa toimille, joilla pyritdan
varmistamaan unionin ja jasenvaltioiden tavaramerkkijérjestelmien rinnakkaistoiminta ja
téydentavyys.

Taman direktiivin uudell eenl aadintaa koskevan ehdotuksen tavoitteet ovat seuraavat:

e direktiivin nykyisten saanntsten nykyaikaistaminen ja parantaminen muuttamalla
vanhentuneita  séénnoksia, lisdamalla  oikeusvarmuutta ja  tasmentéamala
tavaramerkkioikeuksien soveltamisalaa ja niita koskevia rgjoituksia;

e kansalisten tavaramerkkisaadosten ja -menettelyjen ldhentdminen toisiinsa niiden
yhtendistamiseksi yhteison tavaramerkkijarjestelméan kanssa a) lisédmalla niihin uusia
anedlisa saantoja ja b) sisdllyttaméla pddasialiset menettelysdannot direktiiviin
asetuksen sddnnosten mukaisesti;

e j&senvaltioiden tavaramerkkivirastojen ja OHIMin yhteistyon helpottaminen
kaytantojen lahentamiseks toisiinsa ja yhteisten vélineiden kehittamiseks ottamalla
kayttoon oikeusperusta tétd yhteisty6ta varten.

2. KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET
2.1 Julkinen kuuleminen
Tama ehdotus perustuu arviointiin siitd, kuinka Euroopan tavaramerkkijarjestelma toimii

kokonaisuutena tarkasteltuna, ja kaikkien téarkeimpien sidosryhmien lagjojen kuulemisten
arviointiin.

K OM (2008) 465 |opullinen, 16.7.2008.

4 K OM(2010) 546 lopullinen, 6.10.2010.

5 KOM(2011) 287 lopullinen, 24.5.2011, "Teollis- ja tekijanoikeuksien sisamarkkinat: Luovuuden ja
innovoinnin kannustaminen talouskasvun, laadukkaiden tydpaikkojen ja ensiluokkaisten tuotteiden ja
palvelujen tarjoamiseksi Euroopassa’.

F



o

Arvioinnin keskeinen osatekija oli tutkimus, jonka Max Planck Institute for Intellectual
Property and Competition Law (MPI) toteutti komission lukuun. Tutkimus tehtiin
marraskuun 2009 ja helmikuun 2011 valisend aikana’. Asiantuntija-analyysin lisaksi tutkimus
sisds sidosryhmien kuulemisia, kuten yhteison tavaramerkkijarjestelmien kayttgjien
keskuudessa tehdyn kyselyn, kommenttien pyytamisen organisaatioilta, jotka edustavat
tavaramerkkien kayttgjia kansallisella, Euroopan ja kansainvalisella tasolla, seka kesdkuussa
2010 kyseisille organisactioille jérjestetyn kuulemisen. MPI kuuli lopuksi kaikkien
jasenvaltioiden teollis- jatekijanoikeusvirastoja sekd OHIMia.

MPI:n tutkimuksen loppuraportin pddtelma oli, ettd Euroopan tavaramerkkijérjestelman
perusta on vakaa. Erityisesti OHIMin noudattamat menettelyt tayttéavat yleensa yritysten
tarpeet ja odotukset. Yhtd mielta oltiin myds ditd, etta yhteison ja kansallisten
tavaramerkkioikeuksien rinnakkaiselo on olennainen ja tarpeellinen seikka, jotta erikokoisten
yritysten ja markkinoiden vaatimukset ja maantieteelliset tarpeet  tayttava
tavaramerkkijarjestelma toimisi tehokkaasti. Raportissa kuitenkin todettiin, ettd jarjestelmaa
oli tarpeen nykyakaistaa ja parantaa. Raportissa korostettiin erityisesti tarvetta yhteison
tavaramerkkijarjestelman ja kansalisten tavaramerkkijarjestelmien  yhtendistamiseen
yhdenmukaistamalla jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdadantd sek& direktiivin nykyisella
soveltamisalalla ettd sen ulkopuol ella.

Neuvosto esitti tutkimuksen alustavia tuloksia koskevat paitelmat 25. toukokuuta 20107,
Padtelmissa pantiin merkille, ettd yhteison tavaramerkin ja kansallisten jarjestelmien vdlilla
on epgohdonmukaisuuksia, ja sen vuoks niissa kehotettiin komissiota sisdllyttamaan
ehdotuksiinsa toimenpiteita direktiivin yhdenmukaistamiseks asetuksen kanssa. Nain
autetaan edelleen vadhentamédan aloja, joilla Euroopan tavaramerkkijarjestelmét kaiken
kaikkiaan poikkeavat toisistaan.

kuulemisen 26. toukokuuta 2011. Kuulemisessa vahvistettiin, ettda Euroopan
tavaramerkkijarjestelman kayttgjdt ovat pajolti yhtd mielta ditd ettd kansallisen
tavaramerkkilainséadannon ja yhteison tavaramerkkijarjestelman ldhentdmisen nykytaso el
ole riittava  Kayttgayhdistysten yksimielinen kanta oli, eftta kansalista
tavaramerkkilainséadantéa on yhdenmukaistettava seka aineellisen oikeuden etta

menettelykysymysten osalta.
2.2. Vaikutusten arviointi

Seké asetuksen etta direktiivin uudelleentarkastel usta toteutettiin vaikutusten arviointi, joissa
ilmeni kaks suurta ongelmaa: ensimméinen ongelma liittyy voimassa olevan
saéantel ykehyksen séénndsten valisiin eroihin ja toinen unionin tavaramerkkivirastojen vélisen
yhteistyon vahyyteen. Jakimmaistd ongelmaa on tarkoitus Kkasitella asetuksen
uudelleentarkastelussa, mutta sddnnGsten valisa egja on kasiteltava direktiivin
uudelleentarkastel ussa.

Kuulemis- ja arviointiprosessissa ilmeni, ettéd tavaramerkkialan liiketoimintaymparistd on
edelleen erittéin hgjanainen, vaikka kansalliset sdddokset yhdenmukaistettiin osittain 1990-

6 MPI:n lopullinen tutkimus liitteineen on saatavilla osoitteessa
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm.

Kilpailukykyneuvoston paatelmét, annettu 25 péivana toukokuuta 2010, Euroopan unionin
tavaramerkkijérjestelman tulevasta tarkistami sesta.
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luvun alussa. Direktiivin mukainen yhdenmukaistamisen taso oli melko matala. Painopisteena
oli rgjalinen maéra aineellisia séant¢ja, joiden katsottiin tuolloin vaikuttavan valittémimmin
sisamarkkinoiden toimintaan, kun taas monet osa-alueet, erityisesti menettelyt, jatettiin
yhdenmukaistamatta. Lisaksi asetus annettiin useita vuosia myéhemmin kuin direktiivi, mika
alheutti sen, ettei direktiivia laadittaessa kaytettavissa ollut yhteista vertailukohtaa, jonka
perusteella kansallisten menettelyjen tehokkuutta olisi voitu arvioida. OHIMin noudattamat
menettelyt ovat kuitenkin olleet nyt kayttssd yli 15 vuotta, ja niiden katsotaan yleisesti
tayttavan yritysten tarpeet ja odotukset.

Taman vuoks unionin nykyiselle tavaramerkkilainsdadannolle on edelleen ominaista se, etta
kansallisissa sdanndissa ja menettelyissd on suuria eroja seka jasenvaltioiden vdlilla etta
suhteessa OHIMin soveltamiin s&antoihin ja menettelyihin. Menettelyihin e ole misséan
vaiheessa pyritty soveltamaan parhaita kéytantoja.

Kansallisten jérjestelmien ja yhteison tavaramerkkijarjestelman véaliset nykyiset erot katsotaan
olennaisiksi. Ne johtuvat siita, ettel direktiivi kata menettelyihin liittyvia nakokohtia, ja Siité,
ettel monia tarkeita aineellisoikeudellisia seikkoja ole vield yhdenmukaistettu. Y hdistettyind
tavaramerkkivirastojen kaytantdjen ja valineiden rgjaliseen yhtenevéisyyteen — mika johtuu
yhteistyon vahyydesta — nykyiset erot tavaramerkkilainsdddénnossd ja -menettelyissa
rgjoittavat  pdasya tavaramerkkien  suojgarjestelmiin,  heikentévdat  olennaisesti
oilkeusvarmuutta  ja  vaarantavat yhteison tavaramerkin ja kansallisten
tavaramerkkijarjestelmien keskindisen taydentavyyden. Liséks ne estavét tasapuolisten
toimintaedel lytysten luomisen yrityksille, mika vaikuttaa kielteisesti EU:n yritysten ja koko
EU:n kilpailukykyyn.

Ongelman ratkaisemiseks arvioitiin seuraavia vaihtoehtoja:

e Vaihtoehto 1. Tavaramerkkilainsgadantbéa ja -menettelyja e ldhennetd enempaa
toisiinsa.

e Vaihtoehto 2: Kansallisten sdaddsten |ahentamista muutetaan osittain kattavammaksi,
ja ne yhdenmukaistetaan yhteisdon tavaramerkkijarjestelman kanssa. Tama kattais
keskeisten menettelysaantdjen yhtendistamisen asetuksen vastaavien sdanndsten
kanssa, mukaan |lukien sdannot ja séénnokset, joiden valiset erot aiheuttavat merkittavia
ongelmia kayttgjille ja joiden yhtenéistaminen katsotaan vattamattomaksi harmonisen,
téydentéavan tavaramerkkien suojgjarjestelman luomiseks Eurooppaan. Tama kattaisi
my06s uusien aineelliseen oikeuteen liittyvien nakdkohtien yhtendistamisen asetuksen
sdannosten mukai sesti;

e Vaihtoehto 3: Tavaramerkkilainsdddantd ja -menettelyt ldhennetddn kaikilta osin
toisiinsa. Tama toteutettaisiin vaihtoehdon 2 perusteella, ja se kattaisi vaihtoehdon 2
kaikkien osatekijoiden lisdksi myads kaikki loput aineelliseen
tavaramerkkilainséadantoon ja -menettelyihin liittyvat ndkokohdat.

e Vahtoehto 4: Laaditaan yks tavaramerkked koskeva ohjekirja, jolla korvattaisiin

jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdgdantd kokonaisuudessaan ottamalla kaytt6éon
kaikkialla unionissa sovellettavat yhdenmukai set s88nnat.

Vaikutusten arvioinnissa todettiin, ettd vaihtoehto 2 olisi oikeassa suhteessa asetettuihin
tavoitteisiin jaedistaisi parhaiten niiden saavuttamista
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3. OIKEUSPERUSTA JA TOISSIJAISUUSPERIAATE

Perussopimuksen 114 artiklan 1 kohdalla annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle
vata hyvéksya sisamarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevia toimenpiteita
jasenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten méaéraysten lahentamiseksi.

Saantelykehyksessa oleviin merkittaviin eroihin liittyvat ongelmat joko estévét tasapuolisten
toimintaedellytysten tarjoamisen EU:n yrityksille ta vaaristavat olennaisesti télaisten
tasapuolisten toimintaedellytysten tarjoamista, mik& vaikuttaa haitallisesti my6s yritysten ja
koko EU:n kilpailukykyyn. Taman vuoksi on suotavaa toteuttaa toimenpiteitd, joilla voidaan
parantaa sisamarkkinoiden toimintaedel lytyksid. Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on vieda
lakien, asetusten ja hallinnollisten maaraysten |dhentamisté pitemmalle, voidaan toteuttaa vain
unionin tasolla. Toimien toteuttaminen unionin tasolla on liséksi ainoa keino varmistaa, etta
ne ovat yhdenmukaisia yhtei son tavaramerkkijarjestel man kanssa.

Tassd yhteydessa on pidettéva mielessg, ettd yhteison tavaramerkkijérjestelméa perustuu
eurooppalaiseen tavaramerkkijarjestelmaan, jonka perusperiaatteena on kansdlisen ja
unioninlagjuisen tavaramerkkisuojan rinnakkaistoiminta ja keskindinen tdydentavyys.
Asetuksessa sdddetédn kattavasta jarjestelmastd, joka pitéa sisdlléan kaikki ainedlis- ja
menettelyoikeudelliset  kysymykset, kun taas direktiivin  mukainen lainsdddannon
ldhentémistaso rajoittuu vain tiettyihin aineellisoikeudellisiin séénnoksiin. Jotta voidaan
varmistaa, etta kyseiset osatekijdt toimivat rinnakkain ja tédydentévét toisiaan tehokkaasti ja
kestavasti, unioniin on tarpeen luoda yleinen, harmoninen tavaramerkkien suojgjérjestelma,
johon sisdltyvét aineelliset sd8nndt ovat pitkalti samankaltaiset ja jossa ainakin térkeimmaét
menettel ysaannokset ovat linjassa keskenaan.

4. VAIKUTUSTALOUSARVIOON

Ehdotuksella e ole vaikutusta Euroopan unionin talousarvioon, mista syysta sen liitteeks el
ole laadittu rahoitusselvitystd, josta saadetdan varainhoitoasetuksen (unionin yleiseen
talousarvioon sovellettavista varainhoitosdanndisté ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)
N:0 1605/2002 kumoamisesta 25 pdivanad lokakuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012) 31 artiklassa.

5. EHDOTUKSEN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Ehdotetut muutokset esitelldan direktiivin  uudelleenlaadinnalle asetettujen tavoitteiden
mukaisesti. Tavoitteet esitell88n edella 1.2 jaksossa.

5.1. Voimassa olevien sdanndsten nykyaikaistaminen ja parantaminen

- Tavaramerkin méaéritelmé (3 artikla)

Talla hetkella merkit on voitava esittéa graafisesti, jotta ne voitaisiin suojata tavaramerkkina.
Tama graafista esitettavyytta koskeva vaatimus e ole endd gankohtainen. Se aiheuttaa
runsaasti  oikeudellista epévarmuutta suhteessa tiettyihin  perinteisista  poikkeaviin
tavaramerkkeihin, kuten pelkkiin daniin. Jakimmaisessa tapauksessa muu kuin graafinen
esitystapa (esimerkiksi danitiedosto) voi olla jopa parempi vaihtoehto kuin graafinen esitys,
jos se mahdollistaa tavaramerkin tasmdlisemman tunnistamisen ja parantaa Siten
oikeusvarmuutta. Ehdotetussa uudessa médritelmassd e rgata sdlittuja esitystapoja
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graafiseen tal visuaaliseen esittdmiseen vaan annetaan mahdollisuus sellaisen merkin
rekisteréintiin, jonka tekninen esitystapa tarjoaa tyydyttavét takeet. Tarkoituksena e ole
lagjentaa rajattomasti hyvaksyttavid merkin esitystapoja vaan lisdté joustoa samalla kun
varmistetaan parempi oikeusvarmuus.

- Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet (10 ja 11 artikla)

1. Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet, jotka eivét vaikuta aiempiin oikeuksiin

Direktiivissa tai asetuksessa e kummassakaan ole selkeda sdantéd, jonka mukaan
tavaramerkin haltija el voisi vedota oikeuksiinsa sellaisen merkin kéyton estdmiseksi, joka on
sama tai samankaltainen kuin merkki, joka on jo ailkaisemman oikeuden kohteena. T&ssa
ehdotuksessa téasmennetdén teollis- ja tekijanoikeuksien kauppaan liittyvia ndkokohtia
koskevan sopimuksen (TRIPS-sopimus)® 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti, etteivat
tavaramerkkien loukkaamista koskevat kanteet vaikuta aikaisempiin oikeuksiin.

2. K aksinkertainen samuus

Tavaramerkkien muiden tehtévien tunnustaminen direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan
nojala on aheuttanut oikeudellista epavarmuutta Erityisesti kaksinkertaisen samuuden
tapausten ja direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaisen lagjalti tunnettujen tavaramerkkien
lagjennetun suojan valinen suhde on hamartynyt®. Oikeusvarmuuden ja johdonmukaisuuden
vuoks tdsmennetddn, etté sekd 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen kaksinkertaisen
samuuden etta 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukai sen samankal tai suuden tapauksessa vain
alkuperan osoittamistehtavalla on merkitysta.

3. Ka&ytto toimi- tai litkenimena

Yhteisdjen tuomioistuimen mukaan'® direktiivin 5 artiklan 1 kohtaa sovelletaan, jos
toiminimen katsotaan yleison keskuudessa liittyvan (myds) yrityksen tarjoamiin tavaroihin tai
palveluihin. Sen vuoksi suojatun tavaramerkin kayttd toiminimena on aiheellista katsoa
tavaramerkin loukkaukseks, jos tavaroiden tai paveluiden kéytt6d koskevat vaatimukset
tayttyvat.

4. Kéytto vertailevassa mainonnassa

Harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 12 péaivana joulukuuta 2006 annetulla
direktiivilla 2006/114/EY'" sadnnellasan edellytyksia, joiden téyttyessA mainonta, josta
suoraan tai epasuorasti voidaan tunnistaa kilpailijatal kilpailijan tarjoamat tavarat tai palvelut,
on salittua. Direktiivin 2006/114/EY suhde tavaramerkkejd koskevan lainsdadantoon on
heréttéanyt epdilyja. Sen vuoksi on aiheellista tasment&d, ettd tavaramerkin haltija voi estéa
tavaramerkkinsa k&yton vertailevassa mainonnassa, jos tallainen mainonta e tayta direktiivin
2006/114/EY 4 artiklan vaatimuksia.

5. L 8hetykset kaupallisilta toimittajilta

8 EYVL L 336, 23.12.1994, s. 213.

9 Julkisasiamies Jaaskisen ratkaisuehdotus asiassa C-323/09, Interflora, 9 kohta.
10 Asia C-17/06, Cdline, tuomio 11.9.2007, s. 1-07041.

1 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 21.
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Olis tédsmennettava, ettd tavaroiden tuonti unionin on kiellettya myds silloin, kun van
haltijalla on oikeus estdd (EU:ssa tai sen ulkopuolella sijaitsevia) yrityksia tuomasta EU:n
ulkopuol€ella sijaitsevia tavaroita, jotka on myyty, tarjottu tai kuljetettu yksityisille kuluttajille
tal joita on mainostettu yksityisille kuluttagjille, ja estéa vaérennettyjen tavaroiden tilaaminen
jamyynti erityisesti internetissa.

o. Tullialuedlle tuodut tavarat

Y hdistetyissi asioissa Philips ja Nokia annetun unionin tuomioistuimen tuomion™® mukaan
EU:n ulkopuolelta tulevien tavaroiden saapuminen, oleminen ja sirto EU:n tullialueelle
suspensiomenettelyssa el voimassa olevan unionin séannoston mukaan loukkaa unionin ja sen
jasenvaltioiden aineellisesta oikeudesta johtuvia teollis- ja tekijénoikeuksia. Talaiset tavarat
voidaan katsoa védrennetyiksi vasta, kun on nayttba siitd, ettéd ne ovat EU:n kuluttgjille
suunnatun kaupallisen toimen, kuten myynnin, myyntitarjouksen tai mainonnan kohteena.
Sidosryhmét ovat arvostelleet voimakkaasti asioissa Philips ja Nokia annetun tuomion
seurauksia, silléa ne katsovat sen aiheuttavan kohtuuttoman raskaan todistustaakan oikeuksien
haltijoille ja estavan vadrentdmisen torjunnan. On ilmeistd, ettd on tarpeen ottaa pikaisesti
kayttoon eurooppalainen oikeudellinen kehys, joka mahdollistaisi nopeasti yleistyvan
tavaroiden vadrentdmisen tehokkaamman torjunnan. Sen vuoksi ehdotetaan, etta
témanhetkisen puutteen poistamiseks oikeuksien haltijoille annetaan oikeus estééa kolmansia
osapuolia tuomasta unionin tullialueelle kolmansista maista tavaroita, joilla on ilman lupaa
tavaramerkki, joka on olennaisesti samanlainen kuin tavaramerkki, joka on rekisterdity
kyseisid tavaroita varten, riippumatta siitd, luovutetaanko tavarat vapaaseen liikkeeseen.

1. Vamistavat séadokset

Direktiivissa tai asetuksessa e kummassakaan ole sdannoksia, jotka mahdollistaisivat
oikeustoimien aloittamisen sellaisten etikettien ja pakkausten sek& vastaavanlaisten erien
jakelua ja myyntia vastaan, jotka saatetaan myodhemmin yhdistéd laittomiin tuotteisiin.
Joidenkin maiden lainséadanndssa on nimenomaisia saantdja, jotka kattavat télaisen
toiminnan. Direktiiviin ja asetukseen on aiheellista sisdllyttéa asiaa koskeva sddnnds, joka
tarjoais toisen kaytannollisen, asianmukai sen ja tehokkaan keinon vaarentamisen torjuntaan.

- Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset (14 artikla)

Direktiivin 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen rgjoitus rgjataan tassa ehdotuksessa
koskemaan vain henkilonimien k&yttéa neuvoston ja komission yhteisen lausuman®
mukai sesti. Johdonmukaisuuteen liittyvista syisté 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen
rgjoitus lagennetaan koskemaan myos muita kuin erottavia tunnuksia tai merkintdja.
Katsotaan myo6s aheelliseks, ettd 14 artiklan 1 kohdan c¢ aakohdassa sdadetdan
nimenomaisesta ragjoituksesta, joka kattaa viitteellisen kayton yleensa. Liséks erillisessa
kohdassa téasmennetddn edellytykset, joiden téyttyessd tavaramerkin kaytdon e katsota
noudattavan rehellisia liiketoi mintatapoja.

12 Asia C-446/09, Philips, jaasia C-495/09, Nokia, tuomio 1.12.2011.

3 Neuvoston kokouksen poytakirjaan kirjatut neuvoston ja Euroopan yhteistjen komission yhteiset
lausunnot  jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddanndn |dhentdmistd koskevasta ensimmaisesta
neuvoston direktiivistg, 21. joulukuuta 1998.
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5.2. Edistyminen aineellisen oikeuden lahentéamisessa

- Maantietedllisten ja perinteisten merkintojen suojaaminen (4 ja 5 artikla)

Asetuksesta poiketen direktiiviin sisdltyvat rekisterdinnin esteet eivdt koske suojattujen
maantieteellisten merkintdjen, viingd koskevien perinteisten merkintdjen ja aitojen
perinteisten tuotteiden etuoikeuksia. Taman vuoksi ei ole takeita Siitd, etta suojatasoja, jotka
kyseisille oikeuksille annetaan muilla unionin oikeuden valineilld, sovelletaan
yhdenmukaisesti ja kattavasti tavaramerkkien tutkinnassa koko unionissa, erityisesti kun
sovelletaan ehdottomia hylkdysperusteita. Taman vuoks ehdotetaan, ettd direktiiviin
sisdllytetddn maantieteellisiin merkintdihin, viingd koskeviin perinteisiin merkintdihin ja
aitoihin perinteisiin tuotteisiin liittyvét vastaavat sédnnokset.

- Tunnettujen tavaramerkkien suoja (5 ja 10 artikla)

Direktiivin 5 ja 10 artiklassa muunnetaan lagjennettu suoja pakollisiks sddnnoksiks sen
varmistamiseksi, etta tunnetuilla tavaramerkeilld on kaikissa jasenvaltioissa samantasoinen
suoja kuin yhteison tavaramerkeilla.

- Tavaramerkit omistusoikeuden kohteena (22, 23, 24, 25, 26 ja 27 artikla)

Asetuksesta poiketen direktiivissd e ole kayttolupia koskevien perussdantdjen lisdks
sédnnoksid muista ndkokohdista, jotka liittyvét tavaramerkkeihin omistusoikeuden kohteena,
kuten luovutuksista tai esineoikeudesta. Taman vuoks tavaramerkkien kaupalliseen
hyodyntamiseen liittyvid keskeisid ndkokohtia sddnnelldan heikosti tai eri tavoin eri puolilla
unionia. Taman vuoksi ehdotetaan, etta direktiivia taydennetddn asetukseen sisdltyvia séantdja
vastaavilla sdannoill & tavaramerkei std omi stusoikeuden kohteena.

- Y hteisdmerkit (28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ja 37 artikla)

Direktiivin yhtendistdmiseksi asetuksen kanssa néitéa direktiivin artikloja koskevissa
muutoksissa on yhteisomerkkien rekisterdintia ja suojaa koskevia erityissaannoksia.
Y hteisomerkit ovat suojattavissa monissa jasenvaltioissa. Erityisen hyvid tuloksia on
saavutettu tallaisten kaupallisten valineiden kaupallisen arvon suojaamisessa. Vaikka EU:n
tasolla ja useimmissa jasenvaltioissa yhteisomerkeilla on oltava haltija — yleensa yhdistys —
jonka jasenet kayttavat merkkid, néin e ole kaikissa jasenvaltioissa, mika vaikeuttaa taman
tyyppisen tavaramerkin pitamista selkeasti erilléan tarkastusmerkeista

5.3. Keskeisten menettelysdantdjen yhtenaistaminen

- Tavaroiden ja palvelujen nimikkeet jaluokitus (40 artikla)

Asetusehdotuksen mukaisesti téssa artiklassa vahvistetaan tavaroiden ja palvelujen nimikkeita
ja luokitusta koskevat yhteiset sédnntt. Nama sdanndt noudattavat unionin tuomioistuimen
vahvistamia™ periaatteita, joiden mukaan hakijan on yksiléitava tavarat ja palvelut, joille
tavaramerkkisuojaa haetaan, riittdvan selvasti jatasmallisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset
ja taloudelliset toimijat voivat pelkastdan talla perusteella maarittéa tavaramerkin antaman

14 Erityisesti asetus (EY) N:0 510/2006 (maataloustuotteet), EUVL L 93, 31.3.2008, s. 12; asetus (EY)
N:0 479/2008 (viinit), EUVL L 148, 6.6.2008, s. 1; asetus (EY) N:0 110/2008 (alkoholijuomat), EUVL
L 39, 13.2.2008, s. 16.

1 Asia C-307/10, IP Translator, tuomio 19.6.2012.
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suojan lagjuuden. Tavaroiden ja palvelujen yksildimisessd voidaan kayttéd Nizzan
luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeita edellyttéen, ettd kyseinen yksiléinti on riittévan
selvéd ja tasméllistd. Direktiivin 40 artiklassa tdsmennetéan lisaks, etté yleisnimikkeiden
kayttda on tulkittava siten, etta se kattaa vain nimikkeen kirjaimellisen merkityksen selkeasti
kattamat tavarat tai palvelut.

- Viran puol esta tapahtuva tarkastelu (41 artikla)

Asetuksen mukaisesti tassa artiklassa sdddetddn, ettéa viran puolesta tapahtuvassa
tarkastelussa, jonka tarkoituksena on selvittég, voidaanko tavaramerkkihakemus rekisterdida,
on pitdydyttavd merkkid itse88n koskevien perusteiden puuttumisessa. Suhteellisten
perusteiden tarkastelu viran puolesta luo monia tarpeettomia esteita tavaramerkkien
rekisterdinnille. Yrityksille aiheutuu ylimédraisia kuluja ja viiveitd, ja ne joutuvat usein
kiristyksen uhreiksi. Aikaisemman oikeuden haltija e voi kayttéd kyseista oikeutta, johon
rekisterdinnin epadminen perustuu, mika merkitsee, ettd asianomaiset virastot epdavét
rekisteréinnin sellaisen oikeuden perusteella, johon oikeuden haltija el voinut vedota laillisesti
my6hemman merkin rekisterdinnin tai kdyton estémiseksi. Taman vuoks viran puolesta
tapahtuva tarkastelu aiheuttaa keinotekoisia riitoja ja vaaristéa kilpailua luomalla
perusteettomia markkinoillepdéasyn esteita

Viran puolesta tapahtuva tarkastelu heikentdd liséksi oikeusvarmuutta, koska tallaista
tarkastelujarjestelmaa kayttavét virastot epddvét aikaisempien oikeuksien rekisteréinnin vain
sellaisten aikaisempien rekisterdityjen oikeuksien perusteella, jotka on Kirjattu samoille tai
samankaltaisille tavaroille ja paveluille. Tama aiheuttaa sen, ettd virastot eivét voi antaa
tarkastelun, ei evitd myohemmassa vaiheessa rekistergintia sellaisen merkin perusteella, joka
on tullut tunnetuksi markkinapaikassa, jaltai sellaisen aikaisemman tunnetun merkin
perusteella, jota el ole rekisterdity. Tama aiheuttaa kuitenkin menettelyjen paallekkaisyytta,
jotaei voida hyvaksya jajoka aiheuttaa gjanhukkaa ja tehottomuutta.

- Maksut (44 artikla)

Rekisterien kuormittumisen estamiseks télla artiklala pyritéén yhtendistamaan virastojen
maksujarjestel yt sddtamalla, etta tavaramerkin rekisterdinnistd ja uusimisesta on suoritettava
ylimédrainen (luokka)maksu kutakin aluksi maksettavaan (hakemus-/rekisterdinti)maksuun
sisdllytettavan ensimmaisen luokan jélkeisté tavara- ja palvel uluokkaa kohden.

- Vaitemenettely (45 artikla)

Tass4 artiklassa jasenvaltioiden edel lytetdan sédtdvan tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta
menettelystd tavaramerkkihakemuksen rekistergintia koskevien véitteiden esittdmiseksi
virastoissaan akaisempien oikeuksien perusteella. Hallinnollinen vaitemenettely on jo
ka&yttssa asetuksen nojalla lahes kaikissa jasenvaltioissa.

- Kéyttamétta j dttaminen kiistéamisperusteena véitemenettel vissa (46 artikla)

Asetuksen tavoin téssa artiklassa annetaan tavaramerkin rekisterdintia hakevalle henkilélle
mahdollisuus vedota kdyttamétta jéttamiseen kiistamisperusteena aikaisemman tavaramerkin
haltijan jattamada véitetta vastaan, jos aikaisempi tavaramerkki on ollut mydhasemman
tavaramerkin hakemispéivanatai etuoikeuspéivana rekisterissa vahintéan viiden vuoden gan.

— Menettdmis- tai mitéttomyysvaatimusmenettely (47 artikla)
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TassA artiklassa jasenvaltiot velvoitetaan sdéatamaan  hallinnollisesta  menettelysta
tavaramerkkien  rekisterbinnin  pdtevyyden  kiistamiseksi  virastoissaan.  Joissakin
jasenvaltioissa tavaramerkkihakemuksen tekijét ja tavaramerkkien haltijat eivéat voi Kiistéa
sellaisten aikaisempien oikeuksien pétevyyttd, joiden perusteella heidan tavaramerkkidan
vastaan on esitetty véitteitd, samassa menettelyssa vaan aikaisemman tavaramerkin pétevyys
on kiistettéva tuomioistuinmenettelyissa. Tama viivastyttéd menettelyja ja edellyttda yleensa
patevan asiangjgjan nimittamista asian kasittelya varten. Nama jéarjestelmét ovat kohtuuttoman
pitkia, hankalia ja kalliita. OHIMin ja kansallisten virastojen noudattamat hallinnolliset
peruutusmenettelyt ovat sité vastoin paljon yksinkertaisempia, koska aikaisempien oikeuksien
patevyyteen voidaan vedota Kiistamisperusteena samoissa menettelyissd ja ilman
oikeudellisista edustusta. Kaytanndssa tdma tarkoittaa sitd, ettd yhteison tavaramerkin hakijat
voivat puolustautua menestyksekkdasti heita vastaan esitettyja véitteitd vastaan ja saada
tavaramerkin vuosia aikaisemmin ja huomattavasti ahaisemmin kustannuksin  kuin
kansallisten tavaramerkkien hakijat.

- Kéayttdmatta j attdminen kiistémisperusteena mitattdmyysvaatimusmenettel yissd (48 artikla)

Asetuksen tavoin tassd artiklassa annetaan henkildlle, jonka nimissa tavaramerkki on
rekisterbity, = mahdollisuus vedota kayttdamattd jattdmiseen  kiistdmisperusteena
mitattomyysvaatimusmenettelyissi aikaisemman tavaramerkin perusteella, jos mitattomaksi
julistamista koskevan hakemuksen jéttopéivana aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisterissa
vahintéén viiden vuoden gjan.

5.4. Virastojen valisen yhteistyén helpottaminen (52 artikla)

Asetuksen tarkistamisen yhteydessa ehdotetun yhteisty6ta koskevan oikeudellisen kehyksen
téydentamiseks 52 artiklassa sdédetéén oikeusperustasta, jolla helpotetaan OHIMin ja
jasenvaltioiden teollis- ja tekijanoikeusvirastojen yhteistyota kaytantdjen lahentdmiseks ja
yhteisten vélineiden kehittémiseksi.

11
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| V¥ 2008/95/EC (mukautettu) |
2013/0089 (COD)

Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI
jasenvaltioiden tavar amerkkilainsdddannon lahentamisesta
(uudelleenlaadittu teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon X> Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen <ZI Jaerltylseﬂl sen 95 x> 114 <X] artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jakeen kun esitys lainsddtamig arjestyksessi hyvéaksyttavaksi sdadokseks on toimitettu
kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon’,
noudattavat tavallista lainsddtamigérjestysta,

seké katsovat seuraavaa:

WV 2008/95/EY johdanto-osan 1
kappal e (mukautettu)
= uusi

D Jasenvalt|0|den tavaramerkkllam%\adannon Iahentammesta 21—pahana—
SSHEARR0 DA VANA

Iokakuuta 2008 annettuun Euroogan Qarlamentln ja neuvoston direktiiviin
2008/95/EY* = on syyta tehda joitakin muutoksia < . Sen vuoksi X kyseinen <X

direktiivi olis selkeyden jaféekeistémisen takia kedifieitava = |aadittava uudelleen <

: EUVLC[][]S[]

3 AL EUVL | 40 299, 2421989 8.11.2008, . 4 25.
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WV 2008/95/EY johdanto-osan 2
kappale (mukautettu)

Dlrekt||V|IIa
2008/95/EY on yhdenmukalstettu ameelllsen tavaramerkkllamsaadannon keskeisia
sddnnoksid, joiden katsottiin  direktiivin - hyvaksymisen akaan vaikuttavan
vaittomimmin sisamarkkinoiden toimintaan estamdlla<X! tavaroiden vapaata
I||kkuvuutta ja paIveIUJen tarjoarmsen vapautta x> umomssa@ sel-ea#aaq&aa

WV 2008/95/EY johdanto-osan 3
kappale (mukautettu)

WV 2008/95/EY johdanto-osan 4
kappale

©)

4)

4 uus

Tavaramerkkisuoja jasenvaltioissa on olemassa unionin tasolla saatavilla olevan
suojan rinnalla; unionin tason suoja perustuu eurooppalaisiin tavaramerkkeihin, jotka
ovat luonteeltaan yhtendisid koko wunionissa voimassa olevia tedllis ja
tekijanoikeuksia eurooppal ai sesta tavaramerkista 26 péaivana hel mikuuta 2009 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009* mukaisesti. Tavaramerkkijérjestelmien
rinnakkaisolo kansallisella ja unionin tasolla on kulmakivena lahestymistavassa, jota
unioni noudattaa suhteessa teollis- ja tekijanoikeuksien suojaan.

Teollisoikeuksia koskevasta eurooppal aisesta strategiasta 16 péivana heinakuuta 2008
annetun  komission  tiedonannon®  jatkoksi  komissio  arvioi  kattavasti
tavaramerkkijarjestelman yleista toimintaa Euroopassa kokonaisuutena tarkasteltuna,
eli unionin ja jasenvaltioiden tasolla sek& my6s ndiden kahden vélisen
vuorovaikutuksen tasolla.

5]

EUVL L 78, 24.3.2009, s. 1.
K OM (2008) 465.
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©)

(6)

()

(8)

9)

(10)

Neuvosto pyys 25 pdivana toukokuuta 2010 antamissaan pédtelmissd Euroopan
unionin tavaramerkkijarjestelman tulevasta tarkistamisesta® komissiota tekemasn
ehdotuksia asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja direktiivin 2008/95/EY tarkistamiseksi.
Ehdotuksia tehtdessa direktiivin  tarkistuksella olisi  erityisesti  toteutettava
toimenpiteet, joilla direktiivi yhdenmukai stetaan asetuksen (EY) N:o 207/2009 kanssa
ja vahennetdan ndin aloja, joilla Euroopan tavaramerkkijarjestelmét kaiken kaikkiaan
poikkeavat toisistaan.

Komissio totesi 24 paivana toukokuuta antamassaan tiedonannossa "Teollis- ja
tekijanoikeuksien sisamarkkinat”’, etta intressitahot vaativat jatkuvasti nopeampia,
laadukkaampia ja rationaalisempia tavaramerkkien rekisterdintijarjestelmid, jotka ovat
hyoddyntavid, ja ndihin vaatimuksiin vastaamiseksi unionin tavaramerkkijarjestelmaa
on tarpeen nykyaikaistaa kaiken kaikkiaan ja sovittaa se internet-ai kakauteen.

Tata direktiivia koskevassa kuulemisessa ja arvioinnissa on havaittu, ettd Euroopan
litketoimintaympéristdO on edelleen erittdin hgjanainen huolimatta kansallisten
sdddosten alemmasta osittaisesta yhdenmukaistamisesta, mika ragjoittaa yleisesti
padsya tavaramerkkisuojan piiriin ja vaikuttaa siten haitallisesti kilpailukykyyn ja
talouskasvuun.

Hyvin toimivien sisdmarkkinoiden vauhdittamista ja luomista koskevan tavoitteen
edistamiseksi ja tavaramerkkien saannin ja suojaamisen helpottamiseksi unionissa on
taéman vuoks tarpeen menna direktiivilla 2008/95/EY saavutettua raallista
lahentamista pitemmalle ja ulotettava ldhentaminen asetuksen (EY) N:o 207/2009
soveltamisalaan kuuluvia rekisterdinnilla suojattuja tavaramerkkejd saddntelevan
aineellisen tavaramerkkilainséddannon kaikkiin osa-alueisiin.

Tavaramerkkien rekisterdintien saannin ja halinnoinnin helpottamiseks  koko
unionissa on olennaista |ahentéa aineellisen oikeuden lisdksi my6s menettel ysdannat.
Taman vuoks  keskeiset menettelysddnnét jasenvaltioissa ja  Euroopan
tavaramerkkijarjestelmassd, mukaan lukien sdannét, joiden véliset erot aheuttavat
suuria ongelmia sisamarkkinoiden toiminnassa, olis yhtendistettava. Kansallisen
lainséédannén mukaisten menettelyjen osalta riittdd, kun vahvistetaan yleiset
periaatteet, jolloin j&senvaltiot voivat vapaasti antaa tarkempia sdantoja.

On erittéin térkedd varmistaa, etta rekisterdidyt tavaramerkit saavat saman suojan
kaikkien jasenvaltioiden oikeusjarjestel missé ja etta tavaramerkkien suoja kansallisella
tasolla vastaa eurooppalaisten tavaramerkkien suojaa. Unionissa lagjalti tunnetuille
eurooppalaisille tavaramerkeille myoOnnettyd lagjaa suojaa vastaava suoja olis
myonnettava myos kansallisella tasolla kaikille rekister6idyille tavaramerkeille, jotka
ovat lagjalti tunnettuja kysei sessa jasenvaltiossa.

EUVL C 140, 29.5.2010, s. 22.
KOM(2011) 287.



o

(11)

WV 2008/95/EY johdanto-osan 5
kappale

Tamadirektiivi el saisi estda jasenvaltioita jatkamasta vakiinnutettujen tavaramerkkien
suojaamista, mutta direktiivissd otetaan ne huomioon vain niiden suhteessa
rekisterdityihin tavaramerkkeihin.

WV 2008/95/EY johdanto-osan 6
kappale

(12)

(13)

(14)

WV 2008/95/EY johdanto-osan 8
kappal e (mukautettu)
= uusi

Niiden paédmaérien saavuttaminen, joihin talla lainsdadannon |ahentamisella pyritdan,
edellyttad, etta rekisterdidyn tavaramerkin saamisen ja sdilyttdmisen edellytykset ovat
kaikissa jasenvaltioissa padsdanttisesti samat.

Taman vuoks on tarpeen luetella esimerkkga merkeist, jotka voivat olla
tavaramerkkeing, jos ne ovat omiaan erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut muiden
yritysten tavaroista ja palveluista = Jotta voitaisiin saavuttaa tavaramerkkien
rekisterointijarjestelman paamaarét eli turvata oikeusvarmuus ja moitteeton hallinto,
on myos tarkeda vaatia, ettd merkki voidaan esittéa tavalla, joka mahdollistaa suojan
kohteen tésmallisen méaérityksen. Merkki olisi sen vuoksi voitava esittda missa tahansa
asianmukai sessa muodossa, eiké siten valttamétta graafisella tavalla, kunhan esitystapa
tarjoaa mainittujen paédmaérien kannalta tyydyttavét takeet. <

X> Lisdks <X] Pperusteet tavaramerkin rekisterdinnin epdamiselle ja mitattomyydelle,
eshmerkikst X mukaan lukien <X] erottuvuuden puuttuminen tai tavaramerkin ja
aikaisempien oikeuksien vélinen etuoikeus, olis lueteltava tyhjentévasti, vaikka jotkin
naista perusteista ovat valinnaisia jasenvaltioille, Jotka v0|vat sen Vu0kSI pltaa nama
perusteet v0|massa tal antaa nusta saannoksa d
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WV 2008/95/EY  johdanto-osan 9
kappale

(15)

Jotta voidaan varmistaa, etta suojatasoja, jotka maantieteellisille merkinndille annetaan
muilla unionin oikeuden vadlineilld, sovelletaan yhdenmukaisesti ja kattavasti
ehdottomien ja suhteellisten hylkaysperusteiden tutkinnassa koko unionissa, tassa
direktiivissa olisi oltava samat maantieteellisa merkintdja koskevat séannokset kuin
asetuksessa (EY) N:o 207/2009.

(16)

WV 2008/95/EY johdanto-osan 11
kappale

Rekisterdidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, etta
tavaramerkki osoittaa alkuperén. Taman suojan olis oltava ehdoton, jos tavaramerkki
ja merkki ovat samat kuin tavarat tai palvelut. Suojaa olisi annettava myds, jos
tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset kuin tavarat tai palvelut. On véttamatonta
médritella samankaltaisuuden kéasite suhteessa sekaannusvaaraan. Sekaannusvaaran,
jonka arviointi riippuu lukuisista tekijoistd ja erityisesti diitd, kuinka hyvin
tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisterdityyn merkkiin
liittyvistd mielleyhtymistéd sekd samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin
seka niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen vélilla on asetettava erityisia
vaatimuksia suojalle. Sekaannusvaaran toteamistavat ja erityisesti todistustaakkaa

F



o

koskevien kysymysten olisi kuuluttava kansallisten menettelysaénndsten alaan, eika
tamadirektiivi sais estdd soveltamasta tdlaista lainsdadantoa.
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(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

| & uus |

Jotta voidaan turvata oikeusvarmuus ja se, etta etuoikeusperiaatetta, jonka mukaan
aiemmin rekisterOity tavaramerkki asetetaan etusijalle suhteessa mydhemmin
rekisteroityihin tavaramerkkeihin, noudatetaan tdysin, on tarpeen sadtéd, etta
tavaramerkin tuomien oikeuksien noudattamisen varmistaminen e sais vaikuttaa
ennen tavaramerkin haku- tai etuoikeuspdivaa hankittujen tavaramerkkien haltijoiden
oikeuksiin. Taéma noudattaa 15 pdivana huhtikuuta 1994 tehdyn teollis- ja
tekijanoikeuksien kauppaan liittyvia ndkokohtia koskevan sopimuksen, jajempéna
'TRIPS-sopimus ®, 16 artiklan 1 kohtaa.

On aheellista s&itéd, ettéd tavaramerkin loukkaus voidaan vahvistaa vain, jos
havaitaan, ettd |oukkaavaa tavaramerkkiéatai merkkia kéytetéén kaupankaynnin aikana
tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi toisistaan niiden kaupallisen alkuperan osalta.
Muiden kayttotarkoitusten pitds kuulua kansallisen lainsd&ddannon sdannosten
soveltamisalaan.

Jotta voidaan turvata oikeusvarmuus ja selkeys, on tarpeen tésmentdd, etta
samankaltaisuuden liséksi myds tapauksissa, joissa samaa merkkia kaytetdan samoja
tavaroita tai palveluja varten, suoja olisi myonnettava tavaramerkille vain, jos ja siltéa
osin kuin tallainen kéyttd vaikuttaa haitallisesti tavaramerkin padatehtavaan, joka on
tavaroiden tai palvelujen kaupallisen alkuperan takaaminen.

Tavaramerkin loukkauksiin olisi kuuluttava myds merkin kayttdé toiminimena tai
vastaavana nimityksend siltd osin kuin k&yton tarkoituksena on tavaroiden tai
palvelujen erottaminen toisistaan niiden kaupallisen alkuperan osalta.

Jotta voidaan turvata oikeusvarmuus ja taysi yhdenmukaisuus unionin erityisen
lainsdédannon kanssa, on aiheellista séétaa, etta tavaramerkin haltijalla olisi oltava
oikeus kieltéd kolmansia osapuolia kayttamastd merkkia vertailevassa mainonnassa,
jos tédllainen vertaileva mainonta on vastoin harhaanjohtavasta ja vertalevasta
mainonnasta 12 péivana joulukuuta 2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivia 2006/114/EY°.

Tavaramerkkisuojan lujittamisekss ja vaarentamisen torjunnan tehostamiseksi
rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla olisi oltava oikeus estéd kolmansia osapuolia
tuomasta tavaroita jasenvaltion tullialueelle luovuttamatta niita siella vapaaseen
liikkeeseen, jos tallaiset tavarat tulevat kolmansista maista ja niilla on ilman lupaa
tavaramerkki, joka on olennaisesti samankaltainen kuin tavaramerkki, joka on
rekisteroity kyseisenkaltaisille tavaroille.

Tavaramerkkia loukkaavien tavaroiden markkinoilletulon estamiseksi tehokkaammin
erityisesti internet-myynnin yhteydessa tavaramerkin haltijalla olisi oltava oikeus

EYVL L 336, 23.12.1994, s. 213,
EUVL L 376, 27.12.2006, s. 21.
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(25)
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kieltéa téllaisten tavaroiden tuonti unioniin, jos se on tavaroiden ainoa kaupallisissa

Jotta rekisterdityjen tavaramerkkien haltijat voisivat torjua vadrentdmista
tehokkaammin, niilla olisi oltava oikeus kieltda loukkaavan tavaramerkin paneminen
tavaroihin jatietyt tavaramerkin panemista edeltévat val mistel utoimet.

Tavaramerkilla annettavien yksinoikeuksien e pitdis antaa merkin haltijalle oikeutta
kieltdd merkkien tai nimitysten kaytt6a, kun kaytté on oikeudenmukaista ja noudattaa
hyvda liiketapaa. Tasapuolisten olosuhteiden luomiseksi toiminimille ja
tavaramerkeille sité taustaa vasten, etta toiminimille myonnetéén sdannénmukai sesti
rgjoittamaton suoja myohempia tavaramerkkga vastaan, tdllaisen kayton olisi
katsottava kattavan oman henkilonnimen ké&yton. Sen olis katettava liséksi
kuvailevien tai erottamiskyvyttdmien merkkien tai nimitysten kayttd yleensa.
Tavaramerkin haltijalla e myoskaan pitdis olla oikeutta estdd merkin yleista
oikeudenmukaista ja vilpitonta kéayttoa tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseen
haltijan tavaroiks tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin haltijan
tavaroinata palveluina.

Tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta johtuu, ettei tavaramerkin haltija voi
kieltéd kolmansia osapuolia kayttamasta merkkia tavaroissa, jotka haltija itse tai hanen
suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille unionissa tata tavaramerkkia
kéyttéen, jollei haltija laillisin perustein ole oikeutettu vastustamaan tavaroiden
my©hempéaé kaupan pitamista.

(27)

WV 2008/95/EY johdanto-osan 12
kappale

Oikeusvarmuuden vuoks ja puuttumatta epdoikeutetulla tavalla akaisemman
tavaramerkin haltijan etuihin on térkedd sidtds, ettd tdméa e endd saa vaatia omaa
tavaramerkkiddn myodhemman tavaramerkin mitéttomaksi julistamista elka kieltéd sen
kayttamistd, jos hdn on kayttdmisesta tietoisena sallinut pitkéhkon gan jatkuneen
kayttdmisen ek&d myohempda tavaramerkkia koskevaa hakemusta ole tehty
vilpillisessd mielessa.

(28)

4 uus

Oikeusvarmuuden turvaamiseks ja laillisesti saatujen tavaramerkkioikeuksien
suojaamiseksi on aiheellista ja tarpeen s&dtda vaikuttamatta periaatteeseen, jonka
mukaan mythemman tavaramerkin noudattamista ei voida varmistaa vastoin
aikaisempaa tavaramerkkid, ettd aikaisempien tavaramerkkien haltijoiden el pitéis
voida saada myohempaa tavaramerkkia hylétyks tai mitétoidyks eika vastustaa sen
kéytt6d, kun myohempi tavaramerkki saatiin gankohtana, jona aikaisempi
tavaramerkki oltiin julistamassa mitéttomaks tai jona se oltiin julistamassa
menetetyksi esimerkiksi siksi, etta se e ollut vield saavuttanut erottamiskykya
kéytossg, tai kun aikaisemman tavaramerkin noudattamista e voitu varmistaa vastoin
my6hempéaé tavaramerkkid, koska tarvittavat edellytykset eivét tayttyneet, essmerkiksi
kun aikaisempi tavaramerkki ei ollut vielalagjalti tunnettu.
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(32)

(33)

(34)

Tavaramerkit tayttavét tarkoituksensa, joka on tavaroiden tai palvelujen erottaminen
muista tavaroista ja palveluista ja valmiuksien antaminen kuluttgjille tehda tietoon
perustuvia valintoja, vain silloin, kun tavaramerkkeja todella kaytetdan markkinoilla
Kayttoa koskeva vaatimus on tarpeen myds unionissa rekisterdityjen ja suojattujen
tavaramerkkien kokonaismddran ja samalla niita koskevien riitojen maéran
vahentamiseksi. Taman vuoksi on tarkeda edel lyttaa, etta rekisterdityja tavaramerkkega
todella kaytetéan niiden tavaroiden tai palvelujen yhteydesss, joita varten ne on
rekisterdity, tai, jos niitd el kaytetd, niiden on oltava menetettavissa.

Rekistertity tavaramerkki olis siten suojattava vain siltd osin kuin sité todella
kéytetédn, eika aikaisemmin rekisteridyn tavaramerkin pitéisi antaa haltijalleen
oikeutta kieltdd tai mitétbida myohempaa tavaramerkkid, jos kyseinen haltija el ole
asettanut  tavaramerkkidan todelliseen kayttoon. Lisdksi jasenvaltioiden olisi
sdddettava, ettd tavaramerkkiin e voida vedota patevasti loukkausta koskevassa
oi keudenkaynnissa, jos véitteen johdosta todetaan, etté tavaramerkki voitaisiin julistaa
menetetyksi, tal kun myohempéd oikeutta vastaan aloitetaan oikeudelliset
toimenpiteet, tavaramerkki olisi voitu julistaa menetetyksi, kun mythempi oikeus
saatiin.

On ahedllista séataa, etta jos kansalliselle tavaramerkille on vaadittu alemmuutta
eurooppalaiseen tavaramerkkiin ndhden ja kansallisesta tavaramerkista on sen jakeen
luovuttu tai sen on annettu raueta, kyseisen kansallisen tavaramerkin patevyys voidaan
edelleen riitauttaa. Riitautus olisi rgjattava tilanteisiin, joissa kansallinen tavaramerkki
olis voitu julistaa mitdttomaksi tai menetetyks gankohtana, jona tavaramerkki
poi stettiin rekisteristéa.

Johdonmukaisuuden vuoks ja tavaramerkkien kaupallisen hyddyntamisen
helpottamiseksi  unionissa  séénndt, joita  sovelletaan  tavaramerkkeihin
omistusoikeuden kohteina, olisi yhtendistettdva jo voimassa olevien eurooppalaisia
tavaramerkkga koskevien sdéntGjen kanssa, ja niissa olis oltava sdantja
luovutuksesta ja siirrosta, kayttoluvasta, esineoikeuksista, pakkotaytantdonpanosta ja
maksukyvyttomyysmenettelysta

Y hteisbmerkit ovat osoittautuneet hyodylliseks valineeks sellaisten tavaroiden tai
palvelujen myynnin edistdmiseksi, joilla on yhteisia erityisominaisuuksia. Sen vuoksi
kansallisiin yhteisomerkkeihin on aiheellista soveltaa samankataisia séantéja kuin
eurooppalaisiin yhteisomerkkeihin.

Tavaramerkkisuojan saannin parantamiseksi ja hel pottamiseksi seka oikeusvarmuuden
ja ennakoitavuuden lisd8miseks jasenvaltioissa noudatettavan tavaramerkkien
rekisterdintimenettelyn olis oltava tehokas ja avoin ja siind olis noudatettava
eurooppalaisiin  tavaramerkkeihin sovellettavien kaltaisia sdantdja Jotta seka
kansalliselle etta unionin tasolle saataisiin luotua johdonmukainen ja tasapainoinen
tavaramerkkijarjestelma, jasenvaltioiden kakkien teollisoikeuksien keskusvirastojen
olisi rgjattava viran puolesta tapahtuva tutkiminen, jonka tarkoituksen on selvittéa,
onko tavaramerkkihakemus rekisterdintikelpoinen, pelkéastéan ehdottomien
hylkdysperusteiden puuttumiseen. Tama e kuitenkaan saisi vaikuttaa kyseisien
virastojen oikeuteen tehdd hakijoiden pyynnosta aikaisempia oikeuksia koskevia
tutkimuksia pelkastéan tiedotustarkoituksessa ja vaikuttamatta milldan tavalla tai
velvoittavasti myohempadan rekisterdintiprosessiin, mukaan lukien myo6hemmét
vaitemenettelyt.

F



o

(35

(36)

(37)

Oikeusvarmuuden turvaamiseks tavaramerkkioikeuksien soveltamisalan osdlta ja
tavaramerkkisuojan saannin helpottamiseks tavaramerkkia koskevan hakemuksen
kattamien tavaroiden ja palvelujen nimikkeisiin ja luokitukseen olis sovellettava
samoja saantdja kaikissa jasenvaltioissa, ja sdanntét olisi  yhtendistettava
eurooppalaisiin tavaramerkkeihin sovellettavien sdantdjen kanssa. Jotta toimivaltai set
viranomaiset ja talouden toimijat voisivat madrittéd pelkastdan hakemuksen
perusteella haettavan tavaramerkkisuojan lagjuuden, tavarat ja palvelut olisi nimettava
riittdvan selkedsti ja tasmallisesti. Yleisnimikkeiden kayttda olis tulkittava siten, ettéa
se kattaa vain nimikkeen kirjaimellisen merkityksen selkeasti kattamat tavarat ja
palvelut.

Tehokkaan tavaramerkkisuojan varmistamiseksi jasenvaltioiden olis asetettava
saataville tehokas hallinnollinen véitemenettely, jonka avulla aikaisempien
tavaramerkkioikeuksien  hatijat ~ voivat  kieltéd  tavaramerkkihakemuksen
rekisteroinnin.  Tarjotakseen tehokkaat keinot tavaramerkkien julistamiseen
menetetyiks tai mitdttomiks jasenvaltioiden olisi lisaksi sdadettdva menetetyksi tai
mitéttomaks julistamisessa noudatettavasta hallinnollisesta menettelystda, joka on
samankaltainen kuin eurooppalaisiin tavaramerkkeihin unionin tasolla sovellettava
menettely.

Jasenvaltioiden teollisoikeuksien keskusvirastojen olisi tehtdva yhteisty6té toistensa ja
Euroopan unionin tavaramerkki- ja malliviraston, jaljempana’virasto’, kanssa kaikilla
tavaramerkkien rekisterginnin ja hallinnoinnin aloilla edisté8kseen kaytantjen ja
valineiden lahentdmista esimerkiksi luomalla ja paivittamala yhteisia tai toisiinsa
yhdistettyja tietokantoja ja portaaleita konsultaatioita ja tutkimuksia varten.
Jasenvaltioiden keskusvirastojen ja viraston olisi liséks tehtava yhteistyota kaikilla
muilla tavaramerkkien suojaamisen kannalta merkityksellisilla toimintansa kattamilla
aoilla unionissa.

(38)

WV 2008/95/EY johdanto-osan 7
kappale

Tama direktiivi e sais estéé jasenvaltioita soveltamasta tavaramerkkeihin muita kuin
tavaramerkkilainsdédantonsa saannoksia, esimerkiks niiden vilpillista kilpailua,
yksityisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia séannoksia.

(39)

WV 2008/95/EY johdanto-osan 13
kappal e (mukautettu)

Kaikkia jasenvaltioita sitoo teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin
yleissopimus X> (Pariisin yleissopimus) ja TRIPS-sopimus <X]. Taman direktiivin
séannosten on tarpeen olla tdysin yhdenmukaiset mainitun yleissopimuksen X ja
sopimuksen <X] maardysten kanssa. Tama direktiivi e sais vakuttaa tésta
yleissopimuksesta [X> ja sopimuksesta <Xl johtuviin jasenvaltioiden velvoitteisiin.
Tarvittaessa olis sovellettava perustamissopimuksen 384 [X> 351 <X] artiklan toista
kohtaa.
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(40) Velvollisuus saattaa tdma direktiivi osaksi kansallista lainsdaddant6a olis ragjoitettava
koskemaan ainoastaan niitd sadnnoksig, joilla muutetaan aikaisemman direktiivin
sisdtod  Velvollisuus saattaa sSisdloltdan muuttumattomat  séénnokset  osaksi
kansallista lainsd&dant6a perustuu aikai sempaan direktiiviin.

WV 2008/95/EY johdanto-osan 14
kappal e (mukautettu)

(41) Tama direktiivi e vakuta jasenvaltioita velvoittavaan méaraaikaan, jonka kuluessa
jasenvaltioiden on saatettava direktiivin 2008/95/EY liitteessd | olevassa B osassa
mainittu direktiivi 89404/EEC osaks kansallista lainsdadantoa,

| 2008/95/EY (mukaLitettu) |

OVAT HYVAKSYNEET TAMAN DIREKTIIVIN:

1 luku

> Yleisat saannodkset <XI

| 2008/95/EY

1 artikla
Soveltamisala

Tata direktiivia sovelletaan kaikkiin tavaroita tai palveluja varten oleviin tavaramerkkeihin,
jotka on rekisterdity jasenvaltiossa varsinaisiksi tavaramerkeiksi taikka yhteisomerkeiksi
taikka takuu- tai tarkastusmerkeiks tai joiden rekisterdimiseksi tallaiseksi merkiksi on tehty
hakemus j&senvaltiossa taikka jotka on rekistertity tai joiden rekisterdimiseks on tehty
hakemus Beneluxin teolliss ja tekijanoikeuksien virastoon tai joiden kansainvdlinen
rekisteréinti on voimassa jasenvaltiossa.

4 uus

2 artikla

M aaritelmat

10
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Tassa direktiivissa tarkoitetaan

a) 'keskusvirastolla®  tavaramerkkien  rekisterdinnista  vastaavaa  jasenvaltion
teollisoikeuksien keskusvirastoa tai Beneluxin teollis- ja tekijanoikeuksien virastoa;

b) 'virastolla® asetuksen (EY) N:o 207/2009 2 artiklan mukaisesti perustettua Euroopan
unionin tavaramerkki- jamallivirastoa;

) "rekisterill& keskusviraston pitamaa tavaramerkkirekisteria.

| 2008/95/EY (mukaLttettu) |

N

luk

e

> Tavaramerkkilainsdadanto I
1 JAKSO

X> TAVARAMERKIN MUODOSTAVAT MERKIT <XI

23 artikla
Tavar amer kin muodostavat merkit

Tavaramerkkina voi olla miké tahansa merkki, } +oldlaaR—esHial : }, erityisesti
sapesanat,  henkilonnimet  mukaan  lukien,  kedelakuviot,  kiamiakirjaimet,
AuymerelAnUMerot, O vérit itsesséan, X1 tavaroiden tai niiden padlyksen sadeden
avdHamuoto X> tai danet, <X1 jos selal erkilavoidaan

a) B sdllaisella merkilla voidaan <X] erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten
tavaroistatal paveluista;

{ uus ‘

b) merkki voidaan esittéd tavalla, joka mahdollistaa sen, etta toimivaltaiset viranomaiset ja
yleisd voivat méarittda sen haltijan saaman suojan tasmallisen kohteen.

11
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| 2008/95/EY (mukaLttettu) |

2 JAKSO

X> REKISTEROINNIN ESTEET JA MITATTOMYYSPERUSTEET <X]

34 artikla

X> Ehdottomat <X] Rrekister innin esteet ja mitattomyysper usteet

|V 2008/95/EY

1. Seuraavia merkkgja e saa rekisterdida tai, jos ne on rekisterdity, ne on julistettava

mitattomiksi:

a) merkit, jotkaeivét voi ollatavaramerkkeing;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus,

C) yksinomaan sellaisista merkeista tai merkinnoistd muodostuvat tavaramerkit, jotka
voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lgjia, laatua, madraa,
kayttotarkoitusta, arvoa ta maantieteellistda  akuperds, tavaroiden
vamistusagjankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai
pal velujen ominaisuuksia;

d) yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnoistd muodostuvat tavaramerkit, jotka
ovat tulleet yleisessd kielenkadyttssa tai hyvan kauppatavan mukaan tavanomaisiksi;

€) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan
i)  tavaran luonteenomaisesta muodosta,

i) teknisen tuloksen saavuttamiseks vél ttamattomasta tavaran muodosta,
iii)  tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta;

f) tavaramerkit, jotka ovat yleisen jarjestyksen tai hyvan tavan vastaisia;

0) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisda harhaan esimerkiksi tavaroiden tai
palvelujen luonteen, laadun tai maantieteel lisen alkuperan suhteen;

h) tavaramerkit, joihin e ole saatu toimivaltaisten viranomaisten lupaa ja joita

teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen, j&8ljempéana’ Pariisin
yleissopimus', 6 ter artiklan mukaan ei saa rekisterdida tai jotka mainitun artiklan
mukaan on julistettava mitattomiksis;

12
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) tavaramerkit, jotka on jétetty rekisterdimétta ja joiden kayttoa ei alkuperanimitysten
tar maantieteellisten merkintdjen suojaa koskevien unionin sdadosten tai
kansainvalisten sopimusten, joissa unioni on sopimuspuolena, nojalla saa jatkaa;

i) tavaramerkit, jotka on jétetty rekisterdimétta ja joiden kéyttoa ei viingja koskevien
perinteisten merkintdjen ja aitojen perinteisten tuotteiden suojaa koskevien unionin

séddosten tal kansainvdlisten sopimusten, joissa unioni on sopimuspuolena, nojalla
saa jatkaa.

2. Edella olevaa 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteréinnin esteet olisivat olemassa
a) muissa jasenvaltioissa kuin niissa, joissa rekisterointinakemus tehtiin;

b) vain, jos vieraskielinen tavaramerkki k&énnetddn tai transkriboidaan milla tahansa
jasenvaltioiden kirjoituksellatal virallisellakielela

3. Tavaramerkki on julistettava mitéttomaksi, jos hakija on rekisterdintihakemuksen
tehdessééan ollut vilpillisessd mielessd. Mika tahansa jasenvaltio voi myds saatéd, etta téllaista
tavaramerkkia ei saa rekisterdida.

| ¥ 2008/95/EY

24. Jasenvaltio voi saétéd, ettatavaramerkkid el saarekisterdidatai, jos se on rekisterdity, etta
se on julistettava mitéttomaksi, sakal| os

| ¥ 2008/95/EY (mukaLttettu) |

a) tavaramerkin  kdytt6 voidaan kieltdd muun lainsdadannon nojalla  kuin
tavaramerkkgja koskevan kyseisen jasenvaltion lainsdddannon tai X> unionin <X

yhteistn oikeuden nojalla;

| ¥ 2008/95/EY

b) tavaramerkki sisdltdd merkin, jolla on huomattavaa vertauskuvallista arvoa, kuten
erityisesti uskonnollisilla vertauskuvillg;

C) tavaramerkki sisdltéd muun kuin Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa tarkoitetun
tunnuksen, tunnusmerkin tal vaakunan, joka koskee julkista etua, eivétka
asianomaiset viranomaiset ole jasenvaltion lainsdadannon mukaisesti antaneet lupaa
rekisterointiing.

13
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WV 2008/95/EY (mukautettu)
= uusl

35. Tavaramerkiltd el saa evatarekisterdintia tai sita julistaa mitdtitomaksi 1 kohdan b, c tai d
alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisterdintihakemuksen tekopéivaa = tal
rekisterdintipaivan jalkeen < kaytossatullut erottuvaksi.

6. Jasenvaltio voi sdétaa, ettd 8ma X 5 kohta <X koskee myos tavaramerkkid, joka on tullut
er

45 artikla

sHadkcaskevat O Suhteelliset <XI rekister 6innin esteet
ja mitattdmyysper usteet

| ¥ 2008/95/EY

1. Tavaramerkkia ei saarekistertidatai, jos se on rekisterdity, se on julistettava mitattomaksi:

a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki jajos tavarat tai palvelut, joita varten
tavaramerkkia haetaan tai tavaramerkki on rekisteréity, ovat samoja kuin tavarat tai
palvelut, joita varten aika sempaa tavaramerkki& suojataan;

b) jos sen vuoksi, ettéd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroitata palveluja varten olevatavaramerkki, yleison keskuudessa
on sekaannusvaara, joka sisdltda vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin
valisesta mielleyhtymasta.

2. Eddlla 1 kohdassa ' aikaisemmalla tavaramerkill& tarkoitetaan:

a) seuraavia tavaramerkkejd, joiden rekisterdimiseksi hakemus on tehty ennen
tavaramerkin rekisterdintinakemuksen tekopéivas, ottaen huomioon mahdolliset
vaatimukset niiden etuoikeudesta:

| 2008/95/EY (mukaLttettu) |
1) > eurooppalaiset <X] yhteisda tavaramerkit;
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| 2008/95/EY

i) jésenvaltiossa rekisterdidyt tavaramerkit sek& Belgian, Luxemburgin tal
Alankomaiden osata Beneluxin teolliss ja tekijanoikeuksien virastossa
rekisteroidyt tavaramerkit;

iii) tavaramerkit, joiden kansainvdinen rekisterbinti on voimassa
jasenvaltiossa;

| ¥ 2008/95/EY (mukautettu) |
b) IZ> eurooppalalsa<ZI %@I%ﬁ tavaramerkkeja, 10|IIa fatel 4

gEY) N o 207/2009 mukaan on aemmuus a alakohdan I teﬂg ii alakohdasaa
tarkoitettuun tavaramerkkiin  ndhden silloinkin  kun viimeksi mainitusta
tavaramerkista on luovuttu tai sen on annettu raueta;

WV 2008/95/EY

c) hakemuksia a tai b alakohdassa tarkoitettujen tavaramerkkien rekisteréimiseks,
jos tavaramerkit rekisterdidaan;

d) tavaramerkkejd, jotka tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekopdivéana tai
tavaramerkin  rekisterGintihakemuksen  etuoikeutta  koskevan  vaatimuksen
tekopéivana ovat jasenvaltiossa yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis
artiklassa tarkoitetussa merkityksessa.

V 2008/95/EY
= UUS

3. Tavaramerkkid el saarekisterdidatai, jos se on rekisterdity, se on julistettava mitattomaksi,

a)

Jos se on sama tai samankaltainen kuin 2-kehdan—mukaan aikaisempi yhteiséa
tavaramerkki = ruppumaItasuta, ovatko tavarat tai palvel ut jOltavarten sitd haetaan
tal rekisterdidaén, < j ‘ Y
palvelufa—varten—jotka -:>§amat tal samankaltalset taukka jotka<:I e|vat oIe
samankaltaisia kuin tavarat ta palvelut, joita varten akaisempi yhatesta
tavaramerkki on rekisterdity, milloin aikaisempi yhtetséa tavaramerkki on lagjalti
tunnettu yhteisdssd = jasenvaltiossa tai eurooppalaisen tavaramerkin tapauksessa
unionissa < ja mythemman tavaramerkin aiheeton kayttd merkitsisi aikaisermman
yhtaisan tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epéoikeutettua hyvaks kayttamista

10

15

F



o

talkka olis hataksi aikaisesmman yhteiséa tavaramerkin erottuvuudelle tai
mainedlle;;

\@uusi \

b) jos tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja hakee tavaramerkin rekisterointia
omissa nimissédn ilman haltijan lupaa, jollei asiamies ta edustaja pysty
perustel emaan toimiaan;

C) jos tavaramerkki on sekoitettavissa unionin ulkopuolella suojattuun aikaisempaan
tavaramerkkiin edellyttéen, ettd merkki oli edelleen tosiasiallisessa kayttssa
hakemuksen tekopéivana ja hakija toimi vilpillisessa mielesss;

d) jos tavaramerkki jatetéan rekisterdimatta eikd sen Kkayttba saa jatkaa
akuperanimitysten ja maantieteellisten merkintdjen suojaa koskevan unionin
lainsé&dannon nojalla.

| 2008/95/EY (mukaLttettu) |

4. Jasenvaltio voi Hsgks sdatda, etta tavaramerkkia e saa rekisterdida tai, jos se on
rekisterdity, etta se on julistettava mitattomaksi, saHkak| os

| 2008/95/EY

ba) oikeus rekisterdimattomaan tavaramerkkiin taikka muuhun elinkeinotoiminnassa
kaytettyyn merkkiin on saatu ennen péivas, jona hakemus mydhemman tavaramerkin
rekisterdimiseksi on tehty ta jona  mydhemman  tavaramerkin
rekisterdintinakemukselle on vaadittu etuoikeutta, ja rekister6iméttoman
tavaramerkin tai muun merkin haltijala on oikeus kieltééd mythemman tavaramerkin
kayttaminen;

€b) aikaisemman tavaramerkin kayttoé voidaan kieltéd muun kuin 2 kohdassa tai tdman
kohdan ba aakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden nojalla ja erityisesti, jos
Kyseessa on:

1) oikeus nimeen;

ii)  oikeus omaan kuvaan;
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i) tekijanoikeus;

iv) teollisoikeus:.

5. Jasenvaltiot voivat sdlia, jos siihen on aihetta, ettd tapauksissa, joissa akaisemman
tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija antaa suostumuksensa my6hemman
tavaramerkin rekisterdintiin, rekistergintid e tarvitse evata ta tavaramerkkid julistaa
mitattomaksi.

6. Jasenvaltio voi 1-5 kohdasta poiketen s&dtds, ettd ennen direktiivin 89/104/ETY
noudattamisen edellyttdmien sdanndsten voimaantulopaivaa voimassa olleita rekisteréinnin
esteitd ja mitattomyysperusteita sovell etaan tavaramerkkeihin, joita koskeva hakemus on tehty
ennen mainittua péivaa.

WV 2008/95/EY (mukautettu)
= uusi

246 artikla
Tavaramerkin mitattémyyden ja menettamisen vahvistaminen jalkikateen

Jos atkaisemmalle X> kansalliselle <XI tavaramerkille, josta on luovuttu tai jonka on annettu
raueta, vaaditaan aiemmuutta X> eurooppalaiseen <X1 yhteisda tavaramerkkiin nahden
aikalsemman O kansallisen X1 tavaramerkin  mitéttébmyys tai  menettdminen voidaan
vahvistaa jakikdteen = edellyttden, etta mitdttdmyys tai menettédminen olisi myds voitu
julistaa gjankohtana, jona tavaramerkista luovuttiin tai jona sen annettiin raueta. Taldin
aiemmuuden vaikutukset lakkaavat < .
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7 artikla

[X> Vain joitakin tavaroita tai palveluja koskevat rekister6innin esteet ja
mitattomyysper usteet <X

X> Jos tavaramerkin rekisterdinnin esteet tai mitdttomyysperusteet koskevat vain joitakin
tavaroita tai palvel uja, joita varten tavaramerkkié on haettu tai joita varten se on rekisteroity,

4 uus

8 artikla

Aikaisemman tavaramerkin erottuvuuden tai maineen puuttuminen esteena
rekister 6idyn tavaramerkin julistamiselle mitattémaksi

Rekisterdityd tavaramerkkid e saa julistaa mitéttomaks akaisemman tavaramerkin
perusteella seuraavissa tapauksi ssa:

a) jos aikaisempi tavaramerkki, joka julistetaan mitattomaks 4 artiklan 1 kohdan b, ¢
tal d alakohdan nojalla, e ollut tullut erottuvaks 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti
rekisteréidyn tavaramerkin haku- tai etuoikeuspaivaan menness;

b) jos mitéttémyysvaatimus perustuu 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaan eika aikaisempi
tavaramerkki ollut tullut riittdvan erottuvaks tukeakseen 5 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran toteamista rekisterdidyn tavaramerkin
haku- tai etuoi keuspéivadn mennesss;

) jos mitattdmyysvaatimus perustuu 5 artiklan 3 kohtaan eika aikaisempi tavaramerkki
ollut 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavala lagjati tunnettu rekisterdidyn
tavaramerkin haku- tai etuoikeuspéivain mennessa.

WV 2008/95/EY (mukautettu)
= uusl

9 artikla
Kayton sallimisesta johtuvat apeituksat-00 mitattomaks julistamisen esteet <XI

1. Jos 45 artiklan 2 = ja 3 & kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltija on
jasenvaltiossa yhtgaksoisesti viiden vuoden gjan sallinut siind jésenvaltiossa rekisteréidyn
myohemman tavaramerkin kayton tastd kaytosta tietoisena, hdnella ei endd ole oikeutta
aikaisemman tavaramerkln perusteella vadtia myohemman tavaramerkin julistamista
mitattomaksi e : FRista tavaroissa tal palveluissa,
joissa my6hempaa tavaramerkkla on kaytetty ellei myohemman tavaramerkin haltija
rekister6intihakemuksen tehdessdan ol lut vil pillisessd mielessa.
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alakehdassa—tarkeHetun—aikalsemman—tavaramerkin—ta IZ> minka tahansi@l muun 45
art| klan 4 kohdan ab tal be alakohdas&a tark0|tetun ai ka| semman oikeuden haltijaan.

| ¥ 2008/95/EY

3. Myohemmin rekister6idyn tavaramerkin haltija e 1 ta 2 kohdassa tarkoitetuissa
tapauksissa saa kieltda aikaisemman oikeuden kayttamista, vaikka aikaisempaan oikeuteen el
enda voida vedota mythempaa tavaramerkkia vastaan.

WV 2008/95/EY (mukautettu)
= uusi

3 JAKSO

X> TAVARAMERKKIIN KUULUVAT OIKEUDET JA SIIHEN KOHDISTUVAT
RAJOITUKSET <XI

510 artikla

Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet

1. Rekisteréidyn—tTavaramerkin haltijalla on X> rekisterdinnin perusteella <xI yksinoikeus

X> 2. Rgjoittamatta ennen rekisterdidyn tavaramerkin haku- tai etuoikeuspaivaa hankittujen
oikeuksien soveltamista rekisterdidyn <XI Ftavaramerkin haltijalla on oikeus kieltéd muita
ilman hanen suostumustaan k&yttamésta elinkeinotoiminnassa: X> merkkid tavaroita tai
palvelujavarten, jos <X

a) merkkig—=eka on sama kuin tavaramerkki ja X> sita kaytetdan <<I samoja tavaroita
ta paveluja varten kuin ne tavarat ja pavelut, joita varten tavaramerkki on
rekisterity, = ja jos télainen kéyttd vaikuttaa ta voi vaikuttaa tavaramerkin
tarkoitukseen, joka on takeiden antaminen kuluttgjille tavaroiden tai palvelujen
alkuperasta <;

b) makklaﬁaea%ﬁ%@%aa%e on sama tal samankatainen kuin samefa=tak

tavaramerkki, B> ja sita

kaytetaan m01ata samankaltalsatavaronatal palvel uja varten kuin ne, joita varten
tavaramerkki on rekisteroity, jos tdma<x] aheuttaa yleisbn keskuudessa
sekaannusvaaran, joka sisdltdéd myods vaaran merkin ja tavaramerkin valisesta
mielleyhtymastg;

i
e
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samankaltainen kuin tavaramerkki x> ruppumatta Sita, kaytetaanko stasellalsa
tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat <X] ¥a Ve ke

merkki—on—eivdt = samoja tai samankaltaisia tai jotka<::I e|vat ole samankaltajsa
kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, mideijos viimeksi mainittu
tavaramerkki on lagjalti tunnettu téssa jasenvaltiossa ja merkin aiheeton kaytto
merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epaoikeutettua hyvaks kayttamista
taikka on haitaks tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

| ¥ 2008/95/EY (mukaLttettu) |

3. Eddlla &4a 2 kohdassa sdddetyin edellytyksin voidaan kieltéd X> erityisesti <X] #aadn
rAdassa:

| ¥ 2008/95/EY

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden paalyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen téllaista
tarkoitusta varten merkkia kayttéen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen
merkkia kayttaen;

C) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkia kayttaen;

4 uus

d) merkin kaytto toimi- tai liikenimena taikkatoimi- tai litkenimen osang;

| ¥ 2008/95/EY

de) merkin kayttaminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa;
4 uus
f) merkin kaytto vertailevassa mainonnassa direktiivin 2006/114/EY vastaisellatavalla.

4. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on myds oikeus estda tavaroiden maahantuonti
3 kohdan ¢ alakohdan nojalla, jos vain tavaroiden l&hettgja toimii kaupallisissa tarkoituksissa.

5. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on myds oikeus estéa kaikkia kolmansia osapuolia
tuomasta liiketoiminnan yhteydessa tavaroita jasenvaltion tullialueelle, kun tavaramerkki
rekisterdidéan luovuttamatta sitd vapaaseen liikkeeseen sielld, jos kyseiset tavarat, mukaan
lukien paéllykset, tulevat kolmansista maista ja niilla on ilman lupaa tavaramerkki, joka on
sama kuin tavaramerkki, joka on rekisterdity kyseisenkaltaisia tavaroita varten, tai jota el
voida erottaa ol ennaisilta ominai suuksiltaan kysei sesté tavaramerkisté.
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| 2008/95/EY

46. Jos jasenvaltion lain mukaan e ole voitu kieltéd merkin kayttdmista 22 kohdan b tai ¢
alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ennen péivaga, jona direktiivin  89/104/ETY
noudattamisen edellyttdmét sdannokset ovat tulleet voimaan asianomaisessa jasenvaltiossa,
oikeus tavaramerkkiin ei esta jatkamasta merkin kayttamista.

57. Mita 1,23 ja 6 =4 kohdassa s8adetéén, e esta jasenvaltioita soveltamasta niiden
sddnnoksid suojasta muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi
tapahtuvaa merkin kayttamista vastaan, jos merkin aiheeton kaytt6 merkitsee tavaramerkin
erottuvuuden tai maineen epaoikeutettua hyvaks kayttamista taikka on haitaksi tavaramerkin
erottuvuudelle tai maineelle.

4 uus

11 artikla
Haltijan oikeuksien loukkaaminen kayttdmalla ulkoasua, paéllyksia tai muita tapoja

Jos on todenndkoistd, ettéa ulkoasua, padllyksia tai merkin muita kéyttGtapoja kéytetéén
suhteessa tavaroihin tai palveluihin ja merkin kayttd kyseisia tavaroita tai palveluja varten
muodostaisi haltijalle 10 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla kuuluvien oikeuksien loukkauksen,
haltijalla on oikeus kieltda seuraavat:

a) sellaisen merkin paneminen ulkoasuun, paallyksiin tai merkin muihin kayttdtapoihin
elinkeinotoiminnassa, joka on samatai samankaltainen kuin tavaramerkki;

b) ulkoasun, paéllysten tai merkin muiden kayttttapojen tarjoaminen tai liikkeelle
laskeminen tai varastoiminen kyseisia tarkoituksia varten taikka niiden maahantuonti
tal maastavienti.

12 artikla

Tavaramerkkien esittdminen sanakirjoissa

Jos tavaramerkin esittdminen sanakirjassa, tietosanakirjassa tai vastaavassa hakuteoksessa
antaa sen vaikutelman, ettda merkki muodostaa yleiskasitteen tavaroille tai palveluille, joita
varten tavaramerkki on rekisterdity, kustantgjan on tavaramerkin haltijan pyynnosta
huolehdittava siité, ettd tavaramerkin esittémisen yhteyteen liitetd8n viimeistéén teoksen
seuraavassa painoksessa tieto siitd, etta kyseessa on rekisterdity tavaramerkki.

13 artikla

Kielto kayttaa asiamiehen tai edustajan nimissa olevaa tavaramerkkia
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1. Jos tavaramerkki on rekistergity sellaisen henkilon asiamiehen tai edustajan nimissé, joka
on kyseisen tavaramerkin haltija, ilman haltijan suostumusta, haltijalla on oikeus tehda
jompikumpi seuraavista:

a) kieltda asiamiestdan tai edustajaansa kayttémasta merkkiaan;

b) vaatia asiamiehelta tai edustajalta tavaramerkin luovutusta omaksi edukseen.

2. Edella olevaa 1 kohtaa e sovelleta, jos asiamies ta edustga pystyy perustelemaan
toimensa.

| ¥ 2008/95/EY

614 artikla

Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset

1. Tavaramerkin haltija el saa kieltéa toista kayttamasta elinkei notoi minnassa:

WV 2008/95/EY (mukautettu)
= uusi

a) omaa > henkilonnimedan <XI simesdan tal osoitettaan;

b) = merkkga ta merkint6jg, joilta puuttuu erottuvuus tai jotka osoittavat <
tavaroiden tai pavelujen lgia, laatua, maards, kéyttétarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistda alkuperdd, tavaroiden valmistusgjankohtaa tai palvelujen
suoritusgjankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia eseittava

iRt )

c) tavaramerkki& = tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseks tavaramerkin haltijan
tavaroiks tai palveluiks tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin merkin haltijan
tavaroina tai palveluina, erityisesti silloin, kun <= miHela—sen X> tavaramerkin <X
kayttaminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisdtarvikkeiden tai varaosien,
kayttotarkoituksen osoittamiseksis.

Ha X> Ensimmaista alakohtaa sovelletaan vain, jos kolmas osapuoli kayttda
tavaramerkkia <X hyvaa liiketapaa noudattaen.

4 uus

2. Kolmannen osapuolen e katsota kayttdvan tavaramerkkia hyvéa liiketapaa noudattaen
varsinkaan seuraavissa tapauksi ssa:

a) se antaa mielikuvan siita, ettd kolmannen osapuolen ja tavaramerkin haltijan vélilla
on liikesuhde;
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b) merkin aiheeton k&ytt6 merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen
epaoikeutettua hyvaks kayttamista taikka on haitaks tavaramerkin erottuvuudelle tai
maineelle.

| ¥ 2008/95/EY

23. Tavaramerkin haltija ei saa kieltéd toista kdyttamasta elinkeinotoiminnassa aikai sempaa
oikeutta alueella, jolla se on voimassa, jos se jasenvaltion lainséadanndn mukaan on voimassa
vain erityisella aueella.

#15 artikla

Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen

| ¥ 2008/95/EY (mukaLitettu) |

1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd tavaramerkin kayttamista niissa tavaroissa, jotka haltija
tal hanen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yateisdssi [X> unionissa <]
téta tavaramerkkia kayttaen.

| 2008/95/EY

2. Mitd 1 kohdassa sdadetdan, e sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa
tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdéén muutoksia tai
niitd huononnetaan sen jalkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.

| 2008/95/EY (mukaLttettu) |

4016 artikla

Tavaramerkin kayttaminen

1. Jos tavaramerkin haltija el viiden vuoden kuluessa mene ity
> rekisterdinnin <X1 pagttymisesta ole ottanut jasenvaltiossa tavaramerkkla tosuasalllseen
k&yttoon tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisterdity, tai jos talainen kayttd on
ollut viisi vuotta yhtgjaksoisesti keskeytyneena eika kayttamétta jattdmiseen ole pétevad
syytd, tavaramerkkiin sovelletaan tassi-direltiivissi X 17 artiklassa, 19 artiklan 1 kohdassa,
46 artiklan 1 kohdassa seka 48 artiklan 3 ja 4 kohdassa <X] sdadettyja X> rgjoituksia ja <X
seuraamuksia.
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\@uusi \

2. Jos jasenvaltio saatéa vaitemenettel ysta rekisterdinnin jalkeen, 1 kohdassa tarkoitettu viiden
vuoden jakso lasketaan paivastd, jona merkkid vastaan el voida enda esittda véitteita tai, jos
vaite on editetty elkd Sitd ole peruttu, péivasta, jona vaitemenettelyn lopettava pddtds on
muuttunut lopulliseksi.

3. Jasenvaltiossa voimassa olevien kansainvélisten jarjestelyjen mukaisesti rekisterdityjen
tavaramerkkien osalta 1 kohdassa tarkoitettu viiden vuoden jakso lasketaan péivastd, jona
merkki& el endd voida hylété tai jona Sita vastaan ei enda voida esittéda véitteita. Jos véite on
esitetty eika sité ole peruttu, mainittu jakso lasketaan paivastd, jona véitemenettelyn lopettava
paatds on muuttunut lopulliseksi.

| ¥ 2008/95/EY

HaraaisessialakehdassaF del 1 1 kohdassa tarkoitettua kdyttoa on myds seuraava:

V 2008/95/EY
= UUSI

a) tavaramerkin kayttdminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisterdidysta muodosta
vain sellaisilta osin, ettd poikkeaminen e vaikuta merkin erottuvuuteen = ,
rilppumatta siitd, onko tavaramerkki rekisterdity muodossa, jossa sitd kaytetéén,
my6s haltijan nimissa ¢ ;

b) tavaramerkin paneminen asianomaisessa jasenvatiossa tavaroihin tai niiden
paallyksiin vain maastavientia varten.

25. Tavaramerkln kaytto tavaramerkln haltl jan suostumuksella tai
t rinnastetaan haltljan omaan tavaramerkln
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4 uus

17 artikla
Kayttamatta j attaminen kiistamisper usteena loukkausta koskevissa menettelyissa

Tavaramerkin haltijalla on oltava oikeus kieltda merkin kayttd vain siltéa osin kuin hanen
oikeuksiaan ei vaadita menetettévaks 19 artiklan nojallaloukkauskanteen nostamisen aikaan.

18 artikla

Mydhemmin rekister 6idyn tavaramerkin haltijan valiintulo-oikeus kiistdmisper usteena
loukkausta koskevissa menettelyissa

1. Tavaramerkin haltijalla e ole loukkausta koskevassa menettelyssd oikeutta kieltéa
myohemmin rekisterdidyn tavaramerkin kayttoa, jos kyseistd myohempéa tavaramerkkia ei
julisteta mitéttomaksi 8 artiklan, 9 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 48 artiklan 3 kohdan nojalla.

2. Tavaramerkin haltijalla e ole loukkausta koskevassa menettelyssd oikeutta kieltéa
myo6hemmin rekisterdidyn eurooppalaisen tavaramerkin kayttod, jos kyseistd mychempéd
tavaramerkkia e julisteta mitattomaks asetuksen (EY) N:o 207/2009 53 artiklan 3 ja 4
kohdan, 54 artiklan 1 ja 2 kohdan tai 57 artiklan 2 kohdan nojalla.

3. Jos tavaramerkin haltijalla el ole oikeutta kieltéd myohemman tavaramerkin kayttoa 1 tai 2
kohdan nojalla, kyseisen myohemmin rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla e ole oikeutta
kieltda loukkausta koskevassa menettelyssa aikaisemman tavaramerkin kayttamistd, vaikka
kyseiseen oikeuteen ei valttdmétta enda voida vedota myohempaa tavaramerkkia vastaan.

| ¥ 2008/95/EY
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| ¥ 2008/95/EY (mukaLttettu) |

4 JAKSO

X> TAVARAMERKKIIN KUULUVIEN OIKEUKSIEN MENETTAMINEN <X]

19 artikla

X> Tosiasiallisen kayton puuttuminen menettamisper usteena <xI

| 2008/95/EY |

1. Tavaramerkki on julistettava menetetyksi, jollel sité viiden vuoden yhtdjaksoisen méérdajan
kuluessa ole otettu jasenvaltiossa tosiasialliseen kéyttéon tavaroissa tai palveluissa, joita
varten se on rekisteroity, eiké hyvaksyttévaa syytd merkin kayttamétta j attamiseen ole.

| ¥ 2008/95/EY (mukaLttettu) |

2. Tavaramerkin haltijan oikeutta tavaramerkkiin ei keiterkaan saa vaatia menetettévaksi, jos
tavaramerkkid on ryhdytty tosiasiallisesti kayttdméaén tai alettu uudestaan kayttda viiden
vuoden madrdajan padttymisen jalkeen mutta ennen menettéamistd koskevan vaatimuksen
tekemista

| 2008/95/EY

3. Kéyttoon ryhtymisté tai kéyton uudelleen aloittamista menettémista koskevan vaatimuksen
tekemistd edeltdneen, akaisintaan viiden vuoden yhtdjaksoisen kayttdmétta jattamisen
ma&raajan paattyessa alkaneen kolmen kuukauden méaérdajan kuluessa el oteta huomioon, jos
kayttoon ryhtymista tai kéyton uudelleen aloittamista koskeviin valmisteluihin on ryhdytty
vasta haltijan saatua tiedon siit, etta menettamisté koskeva vaatimus voidaan tehda.
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| 2008/95/EY (mukaLttettu) |

20 artikla

X> Kehittyminen yleisesti kaytetyksi nimitykseks tai har haanjohtava merkinta
menettamisper usteina <Xl

a; tTavaramerkki on julistettava menetetyksi myds, jos

sen rekistergintipaivan jalkeen:

| ¥ 2008/95/EY

a) siitd on tavaramerkin hatijan toiminnan tai toimimatta jatamisen vuoks tullut
elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti kéaytetty nimitys,
jotavarten se on rekisterdity;

b) se on kayton seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hanen suostumuksellaan joku
muu on kayttanyt tavaramerkki@, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai
palvelujen lgin, laadun tai maantieteellisen alkuperan osalta, niissi tavaroissa tai
palveluissa, joitavarten se on rekisterdity.

4321 artikla

|V 2008/95/EY (mukaLttettu) |

X> Menettaminen, joka koskee vain osaa tavaroista tai palveluista <XI

Jos  tavaramerkin 2= menettami stak
m&mem%erusteet koskevat vain JOItakIn tavar0|ta tal palveIUJa, jOIta varten
tavaramerkkl = reklsterO|ty, P! .

4 uus

5JAKSO

TAVARAMERKIT OMISTUSOIKEUDEN KOHTEENA

22 artikla

Rekister dityjen tavaramerkkien luovutus
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1. Oikeus tavaramerkkiin voidaan yrityksen luovuttamisesta erilléén luovuttaa kaikkien tai
joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity.

2. Yrityksen luovuttaminen kokonaisuudessaan sisdltéé tavaramerkkié koskevien oikeuksien
luovuttamisen, jollei ole olemassa vastakkaista maaraysta tai jollei olosuhteista selvasti kay
muuta ilmi. Tata séénnostd sovelletaan yrityksen luovuttamiseen sopimusvelvollisuuden
perusteella.

3. Tavaramerkin luovutus on tehtava kirjallisesti ja siihen vaaditaan sopimuksen osapuolten
alekirjoitukset, jollel luovutus johdu oikeuden paétoksestd, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
2 kohdan soveltamista; jos ndin e tehdd, luovutus on mitétén.

4. Y hden osapuolen pyynnosta luovutus merkitéaén rekisteriin ja julkaistaan.

5. Ennen kuin luovutus on merkitty rekisteriin, luovutuksensagja e voi vedota tavaramerkin
rekisterdinnista johtuviin oikeuksiin kolmansia osapuolia vastaan.

6. Jos keskusviraston suhteen on noudatettava méadraaikoja, luovutuksensagja voi tehda sille
téahan tarkoitukseen sdadetyt ilmoitukset heti sen jalkeen, kun tdméa on vastaanottanut
luovutuksen rekisteréintia koskevan hakemuksen.

23 artikla

Esineocikeudet

1. Tavaramerkki voidaan yrityksestd riippumatta antaa pantiksi tai se voi olla muun
esineoikeuden kohteena.

2. Jos jokin osapuoli sita pyytdd, 1 kohdassa tarkoitetut oikeudet merkitéan rekisteriin ja
julkaistaan.
24 artikla
Pakkotaytantéonpano
1. Tavaramerkkiin voidaan soveltaa pakkotaytantddnpanotoi menpiteita.

2. Josjokin osapuoli sita pyytad, pakkotaytantdonpano merkitaan rekisteriin jajulkaistaan.

25 artikla
M aksukyvyttomyysmenettely

Jos tavaramerkki sisdltyy maksukyvyttomyysmenettelyyn, tata koskeva merkinté on tehtéava
rekisteriin jajulkaistava toimivaltaisen viranomaisen pyynnosta.
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| 2008/95/EY

826 artikla
Kayttolupa

1. Tavaramerkkiin voidaan antaa kayttblupa, joka koskee joitakin tai kaikkia tavaroita tai
palveluja, joita varten tavaramerkki on rekistergity, ja asianomaisen jasenvaltion koko aluetta
tal sen jotakin osaa. Kayttdlupa voi ollayksinomainen tai ragjoitettu

2. Tavaramerkin hatija voi vedota tavaramerkin antamaan oikeuteen sellaista
kayttoluvanhaltijaa vastaan, joka rikkoo:

a) sopimuksen kestoa;

b) tavaramerkin rekistertitya kayttétapaa;

c) kayttéluvan kattamien tavaroiden tai palvelujen lgjia;
d) tavaramerkin kayttoal uetta; tai

e) kayttéluvanhaltijan valmistamien tavaroiden tai tarjoamien pavelujen laatua
koskevaa kayttol upasopi muksen ehtoa.

\lluusi \

3. Kéyttoluvan haltija voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tavaramerkkid koskevan
loukkauksen vuoks ainoastaan tavaramerkin haltijan suostumuksella, sanotun kuitenkaan
rgjoittamatta kayttolupasopimuksen ehtojen soveltamista. Yksinomaisen kayttbluvan haltija
voi kuitenkin aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos tavaramerkin haltija e viralisen
ilmoituksen saatuaan itse ryhdy toimiin loukkauksen suhteen kohtuullisessa ajassa.

4, Kayttoluvan haltijat ovat oikeutettuja yhtymaan tavaramerkin haltijan aloittamaan
loukkausta koskevaan oikeudelliseen toimenpiteeseen saadakseen korvauksen kérsimistdan
haitoista.

5. Yhden osapuolen pyynnostd tavaramerkkia koskevan kayttdluvan saaminen tai
luovuttaminen merkitaan rekisteriin jajulkaistaan.

27 artikla
Tavaramer kkia koskeva hakemus omistusoikeuden kohteena

Edell& olevia 22—26 artiklaa sovelletaan tavaramerkkeja koskeviin hakemuksiin.
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6 JAKSO

TAKUUMERKIT, TARKASTUSMERKIT JA YHTEISOMERKIT

28 artikla
M aaritelmat
Tassé jaksossa tarkoitetaan

(1) 'takuu- tai tarkastusmerkillad tavaramerkkia joka on taléa tavala nimetty hakemusta
jatettéessa jajokavoi erottaa merkin haltijan varmentamat tavarat tai palvelut maantieteellisen
alkuperan, materiaalin, tavaroiden valmistustavan ta palvelujen tarjontatavan, laadun,
tarkkuuden tai muiden ominaisuuksien osalta tavaroista ja palveluista, joita el ole varmennettu
tallatavalla;

(2) *yhteisomerkill& tavaramerkkid, joka on téll&tavalla nimetty hakemusta jatettéessa jajoka
voi erottaa merkin haltijana olevan yhteenliittyman jasenten tavarat tai palvelut muiden
yritysten tavaroistatai palveluista.

| ¥ 2008/95/EY (mukaLttettu) |

| x> Takuumerkltjatarkastusmerk|t <ZI |

X> 1. Jasenvaltiot voivat sdatda takuu- tai tarkastusmerkkien rekisteréinnistad. <x1

: = = = v0|vat gaataa mwstakln kuin 3 X 19 Xl Ja£ 20
art| klassa saadetylsta edellytykSIsta, joiden téyttyessa wéHa [X takuu- ta
tarkastusmerkkeja <ZI % el saa reklster0| da tal kka ne on Jullstettava menetetyiks tai
mitattomiksi ! e A ‘ , !

IZ> Sellasesta merklsta tai merki nnasta koostuva takuu- tai tarkastusmerkkl <Xl Jota VoI daan
kayttaa eli nke| not0| mi nnassa 0s0i ttamaan tavar0| den ta paI velujen maantieteellista alkuperaa,

. ! < el anna sen haltijalle oikeutta
kleltaa toista kayttamasta ellnke| notoi minnassa edella tarkoitettua merkkia tai merkintag, jos
han kayttda sitd hyvaa liiketapaa noudattaen:. £Tallaiseen merkkiin ei varsinkaan saa vedota
kolmatta vastaan, jolla on oikeus ké&yttéd maantieteel lista nimeé.

30 artikla

B> Yhteisomerkit I
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\ ¥ uus \
1. Jasenvaltioiden on séédettava yhtei somerkkien rekisteroinnista

2. Yhteisomerkkid koskevan hakemuksen voivat jéttda valmistgjien, tuottgjien, palvelujen
tarjogjien tai kauppiaiden yhteenliittymét, joilla niihin sovellettavan lainsd&dannon mukaan on
kelpoisuus omissa nimissddn hankkia kaikenlaisa oikeuksia ja tehdad kaikenlaisia
sitoumuksia, olla osapuolena sopimuksissa tai muissa oikeustoimissa ja esiintya kantajana tai
vastagana oikeudenkdynneissa, samoin kuin julkisoikeudelliset oikeushenkil6t.

3. Poiketen siitg, mitd 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa séadetéén, merkki tai merkintd, jota
voidaan kayttda elinkeinotoiminnassa osoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellista
alkuperéa, voi olla yhteisomerkkina

| 2008/95/EY (mukaLttettu) |

> Yhteisomerkki e anna sen haltijalle oikeutta Kkieltdd toista kayttamasta
elinkeinotoiminnassa tallaisia merkkeja tai merkint6j&, jos han kayttéa sita hyvaa liiketapaa
noudattaen. Tallaiseen merkkiin el varsinkaan saa vedota kolmatta vastaan, jolla on oikeus
kayttéd maantieteellista nimed. <X

4 uus

31 artikla
Y hteisomerkin kayttoa koskevat maar ayk set
1. Y hteisomerkin hakijan on toimitettava sen kayttda koskevat maéraykset.

2. Kayttomaarayksissa ilmaistaan henkil6t, joilla on lupa kéyttda merkkid, yhteenliittymaan
liittymisen edellytykset sekd merkin kayttoa koskevat edellytykset, mukaan lukien
seuraamukset. Edella 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun merkin k&yttomaaréyksissa on
hyvaksyttdva merkin haltijana olevan yhteenliittyman jéaseneksi jokainen henkilo, jonka
tavaroiden tai palvelujen maantieteellinen alkuperéa on kyseisella alueella.

32 artikla

Hakemuksen hylkdaminen

1. Eddla 4 ja 5 artiklassa sdadettyjen tavaramerkin hylkd@misperusteiden liséksi
yhteisomerkkia koskeva hakemus hyl&taan, jos 28 artiklan 2 kohdan taikka 30 tai 31 artiklan
saannoksia e noudateta tai jos kayttomadraykset ovat yleisen jarjestyksen tai hyvien tapojen
vastaiset.
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2. Yhteisbmerkkia koskeva hakemus hylétddn myds, jos on olemassa vaara yleison
johtamisesta harhaan merkin luonteen tai merkityksen osalta, erityisesti jos merkki on omiaan
vaikuttamaan muulta kuin yhtei somerkilta.
3. Hakemusta e hylétd, jos hakija kayttomadrdyksid muuttamalla tayttéd 1 ja 2 kohdan
mukai set vaatimukset.

33 artikla

Y hteisomer kkien kaytto

Edella olevan 16 artiklan mukaiset vaatimukset tayttyvat, jos henkil®, jolla on oikeus
yhteisomerkin kayttoon, kayttda merkkidtosiasiallisesti 16 artiklan mukaisesti.

34 artikla

Y hteisomerkin kayttomaar aysten muuttaminen

1. Y hteisomerkin haltijan on ilmoitettava keskusvirastolle muutetuista kdyttomaérayksi sta.

2. Muutosta @ mainita rekisterissg, jolleivat muutetut kdyttomadraykset téyta 31 artiklan
vaatimuksiata sisdltavét 32 artiklassa tarkoitetun hylkaysperusteen.

3. Muutettuihin kayttdméaérayksiin sovelletaan 42 artiklan 2 kohtaa.
4, Taa direktiivia sovellettaessa kayttomaardysten muutos tulee voimaan vasta akaen
paivastd, jona muutosta koskevasta maininnasta tehddan merkinta rekisteriin.
35 artikla
L oukkauskanteen ajaminen

1. Edella olevan 26 artiklan 3 ja 4 kohtaa sovelletaan jokaiseen henkil6on, jolla on oikeus
kayttaa yhteisomerkkia

2. Y hteisbmerkin haltija voi niiden henkiléiden nimissg, joilla on merkin kayttooikeus, vaatia
korvausta néiden karsiméasté, merkin luvattomasta kéytosté johtuvasta vahingosta.
36 artikla
Taydentavat menettamisper usteet

Edella 19 ja 20 artiklassa séédettyjen menettamisperusteiden liséks yhteisomerkin haltijan
todetaan  menettdneen  oikeutensa  keskusvirastolle tehdylld vaatimuksella tai
loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella seuraavien perustein:

a) haltija e toteuta kohtuullisa toimenpiteitd estd8kseen kéayttomadrayksissa

méaréttyjen edellytysten vastaisen merkin kayton, kun kayttdmaaraysten muutos on
tarvittaessa mainittu rekisterissa;

32

F



o

b) tapa, jolla vatuutetut henkil6t ovat kaytténeet merkkid, on johtanut siihen, ettd
merkki on omiaan johtamaan yleisda harhaan 32 artiklan 2 kohdan mukai sesti;

C) k&yttomaaraysten muutos on mainittu rekisterissa vastoin 34 artiklan 2 kohtaa, jollel
merkin haltija téyta kyseisen artiklan mukaisia vaatimuksia tekemdlla uuden
muutoksen kayttomaarayksiin.

37 artikla
Taydentavat mitattémyysper usteet
Edella 4 ja 5 artiklassa sdadettyjen mitattomyysperusteiden liséks yhteisomerkki, joka on

rekisterdity 32 artiklan sdannosten vastaisesti, on julistettava mitdttomaksi, jollel merkin
haltija noudata 32 artiklan mukaisia vaatimuksia muuttamalla kayttomaarayksi &

3luku

M enettelyt
1 JAKSO

HAKEMUS JA REKISTEROINTI

38 artikla
Edellytykset, jotka hakemusten on taytettava
1. Tavaramerkin rekisterdintihakemuksen on sisdllettava seuraavat tiedot:

a) rekisterointi pyynto;

b) hakijan tunnistetiedot;
C) luettel o tavaroistatai palveluista, joita varten rekisterointia haetaan;
d) tavaramerkin kuvaus.

2. Tavaramerkkia koskevasta hakemuksesta on suoritettava hakemusmaksu ja tarvittaessa yks
tal useampi luokkamaksu.

39 artikla
Hakemispaiva

1. Tavaramerkin hakemispaiva on péiva, jona hakija jattéa 38 artiklassa tdsmennetyt tiedot
sisdtavat asiakirjat keskusvirastolle.
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2. Jasenvaltiot voivat lisdksi sdétdd, etta hakemispdivan hyvaksyminen edellyttéd
hakemuksesta tai rekisterdinnista vel oitettavan perusmaksun suorittamista.

40 artikla
Tavaroiden ja palvelujen nimeéminen ja luokitus

1. Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintia haetaan, on luokiteltava tavaroiden ja
pavelujen kansainvélistd luokituksesta tavaramerkkien rekisterdimista varten 15 péivana
kesdkuuta 1957 tehdylld Nizzan sopimuksella vahvistetun luokitusjrjestelman, jaljempana
"Nizzan luokitus’, mukaisesti.

2. Hakijan on yksiloitava tavarat ja palvelut, joille suojaa haetaan, riittavan selkeésti ja
tasmallisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimijat voivat pelkastéan talla
perusteella méarittéa haetun suojan lagjuuden. Luettelon tavaroista ja palveluista on
mahdollistettava se, ettd jokainen niistd voidaan luokitella ainoastaan yhteen Nizzan
luokituksen mukaiseen [uokkaan.

3. Sovellettaessa 2 kohtaa voidaan kayttdd Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden
yleisnimikkeita tai muita yleisia termeja edellyttéen, ettd ne noudattavat vaadittuja selkeyttd ja
tasmallisyytta koskevia standardeja.

4. Keskusvirasto hylkda hakemuksen epaselvien ja epatdsmallisten termien osalta, jos hakija
e ehdota hyvaksyttavéa sanamuotoa keskusviraston tété varten vahvistaman jakson kuluessa.
Selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoks keskusvirastojen on koottava yhteisty6ssa toistensa
kanssa luettelo hallinnollisista kaytanndistd, joita kukin keskusvirasto noudattaa tavaroiden ja
palvelujen luokituksessa.

5. Yleisten termien, mukaan lukien Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeet,
kayton on tulkittava kattavan kaikki nimikkeen tai termin kirjaimellisen merkityksen selkeésti
kattamat tavarat ja palvelut. Tallaisten termien tai nimikkeiden kéyton e saa tulkita siséltéavan
sellaisia tavaroita tai palveluita koskevaa vaatimusta, joita e voida ymmértda téssa
merkityksessa.

6. Jos hakija pyytaa rekisterdintid useampaa kuin yhté luokkaa varten, tavarat ja palvelut on
ryhmiteltavd Nizzan luokituksen luokkien mukaan siten, ettd kutakin ryhmad edeltéa sen
luokan numero, johon kyseinen tavara- tal palveluryhma kuuluu, ja esitettynd luokkien
mukai sessa j arj estyksessa.

7. Tavaroiden ja palvelujen luokitus palvelee yksinomaan hallinnollisa tarkoituksia
Tavaroita ja palveluja el voida pitda toistensa kaltaisina silla perusteella, ettéa ne esiintyvéat
Nizzan luokituksen samassa |luokassa, eik& niita voida pitéa erilaisina silla perusteella, etta ne
esiintyvat Nizzan luokituksen eri luokissa.

41 artikla

Viran puolesta tapahtuva tutkiminen
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Keskusvirastojen on rgjattava viran puolesta tapahtuva tutkiminen, jonka tarkoituksena on
selvittdd, onko tavaramerkkihakemus rekisterdintikelpoinen, 4 artiklassa sdédettyjen
ehdottomien hylkaysperusteiden puuttumiseen.
42 artikla
Kolmansien huomautuk set
1. Jokainen luonnollinen henkil6 tai oikeushenkil® seka jokainen vamistgjien, tuottajien,
palvelujen tarjogjiien, kauppiaiden tai kuluttgjien edustgien ryhmittyma voi ennen

tavaramerkin rekisterdintia toimittaa keskusvirastolle kirjallisa huomautuksia, joissa
ilmoitetaan 4 artiklassa mainituista perusteista ne, joiden perusteella tavaramerkkid e saa

menettelyssa.

2. Edella 1 kohdassa tarkoitettujen perusteiden lisdksi jokainen luonnollinen henkild tai
oikeushenkild seka jokainen valmistgjien, tuottgjien, palvelujen tarjogjien, kauppiaiden tai
kuluttgjien edustajien ryhmittyma voi toimittaa keskusvirastolle kirjallisa huomautuksia
niistd perusteista, joiden perusteella yhteisomerkkia koskeva hakemus olis hylattava
32 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla.

43 artikla
Hakemusten jarekister gintien jakaminen

Hakija tai haltija voi jakaa tavaramerkkihakemuksen tai rekisterdinnin yhteen tai useampaan
erilliseen hakemukseen tai rekisterodintiin toimittamalla keskusvirastolle asiaa koskevan
ilmoituksen.

44 artikla

M ak sut

Tavaramerkin rekisterinnista ja uusimisesta on suoritettava lisdmaksu kutakin ensimmaisen
luokan jalkeista tavara- ja palveluluokkaan kohden.

2 JAKSO

VAITE-, MENETTAMIS-, MITATTOMYYSMENETTELY

45 artikla
Véitemenettely
1. Jasenvaltioiden on sdadettava tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelysta

keskusvirastoilleen vaitteiden esittamiseks tavaramerkkihakemuksen rekisterdintid vastaan
5 artiklassa séédetyin perustein.
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2. Edella 1 kohdassa tarkoitetun hallinnollisen menettelyn mukaan ainakin 5 artiklan 2 ja 3
kohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden haltijan on voitava tehda véite tavaramerkin
rekisterdintia vastaan.

3. Osapuolille on myonnettéva aikaa vahintddn kaksi kuukautta ennen véitemenettelyn
alkamista, jotta véitteiden tekija ja hakija voivat neuvotella keskendan sovintoratkaisun
mahdollisuudesta.

46 artikla
Kayttamatta jattaminen kiistdmisper usteena vaitemenettelyissa

1. Jos viiden vuoden jakso, jonka kuluessa aikaisempi tavaramerkki on taytynyt ottaa
tosiasialisesti  kayttoon 16 artiklan  mukaisesti, on péadtynyt hallinnollisissa
vaitemenettelyissd mychemman tavaramerkin haku- tal etuoikeuspéivand, aikaisemman
tavaramerkin haltijan, joka on tehnyt véitteen mydhemmén tavaramerkin rekisterdintia
vastaan, on toimitettava hakijan pyynnosta todisteet siit, ettd aikaisempi tavaramerkki on
otettu tosiasiallisesti kayttéon 16 artiklan mukaisesti my6hemman tavaramerkin haku- tai
etuoikeuspéivaa edeltavan viiden vuoden jakson aikana, tai Siitd, etté kdyttamatta jattamiseen
oli asianmukaiset syyt. Jos néitatodisteita el esitetd, véite hylatéan.

2. Jos aikaisempaa tavaramerkkia on kaytetty ainoastaan joidenkin sellaisten tavaroiden tai
palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity, sita pidetdan 1 kohdassa séadetyssa véitteen
tutkimisessa rekisterdityna ainoastaan ndiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

3.. Jos aikaisempi tavaramerkki on eurooppalainen tavaramerkki, 1 ja 2 kohtaa sovelletaan.
Talldin eurooppalaisen tavaramerkin tosiasiallinen kéyttd on mééritettava asetuksen (EY) N:o
207/2009 15 artiklan mukaisesti.

47 artikla

Menettamis- tai mitattomyysvaatimusmenettely

1. Jésenvatioiden on saadettdvd hallinnollisesta menettelystd, jota noudatetaan
keskusvirastoissa vaadittaessa tavaramerkin julistamista menetetyks tai mitéttomaksi.

2. Halinnollisen menettdmismenettelyn mukaan tavaramerkki on julistettava menetetyksi 19
ja 20 artiklassa séédetyin perustein.

3. Hallinnollisen mitéttdmyysmenettelyn mukaan on tavaramerkki on julkistettava
mitattomaks ainakin seuraavin perustein:

a) tavaramerkkia e olis pitanyt rekisterdidd, koska se e noudata 4 artiklassa sdadettyja
vaatimuksia;

b) tavaramerkkia e olis pitéanyt rekisterdida 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun
aikaisemman oikeuden olemassaolon vuoksi.

4. Hallinnollisessa menettelyssa on sdadettava, ettd ainakin seuraavien on voitava esittéa
menettamis- tai mitéttémyysvaatimus:
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a) 2 kohdassa ja 3 kohdan a alakohdassa mééritellyissa tapauksissa, jokainen luonnollinen
henkil6 tai oikeushenkilé sekd jokainen vamistgjien, tuottgjien, palvelujen tarjogjien,
kauppiaiden tai kuluttgjien edustgjien ryhmittyma, joka tdhéan sovellettavan lainsd&dannon
mukaan voi esiintya kantajanatai vastaajana oikeudenkdynneisss;

b) 3 kohdan b alakohdassa mééritellyissa tapauksissa 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun
aikaisemman oikeuden haltija.

48 artikla

Kayttamatta jattdminen kiistamisper usteena mitattomyysvaatimusmenettelyissa

perustuvaa mitéttomyysvaatimusta koskevasta hallinnollisesta menettelystd, aikaisemman
tavaramerkin haltijan on esitettdvd myohemman tavaramerkin haltijan pyynnosta todisteet
Sitd, ettd akaisempaa tavaramerkkid on kaytetty mitdttomyysvaatimuksen péavaysta
edeltdvan viiden vuoden jakson aikana tosiasialisesti 16 artiklassa séédetylla tavalla niiden
tavaroiden tai palvelujen yhteydessd, joita varten se on rekisterdity ja joilla haltija perustelee
hakemustaan, tai etta kayttdmétta jattdmiseen asianmukaiset syyt edellyttéen, ettd viiden
vuoden jakso, jonka aikana aikaisempi tavaramerkki on téytynyt ottaa tosiasiallisesti
kayttdon, on paéttynyt paivana, jona mitattomyysvaatimus esitetaan.

2. Jos viiden vuoden jakso, jonka kuluessa aikaisempi tavaramerkki on taytynyt ottaa
tosiasialisesti kayttdon 16 artiklan mukaisesti, oli paéttynyt ennen myohemman tavaramerkin
haku- tai etuoikeuspaivas, aikaisemman tavaramerkin haltijan on esitettava 1 kohdassa
edellytettavien todisteiden liséks todisteet Sitd, etté tavaramerkki on otettu tosiasiallisesti
kayttoon haku- tai etuoikeuspaivéd edeltdneen viiden vuoden jakson aikana, tai Siita, ettd
kayttamatta jéttémiseen oli asianmukaiset syyt.

3. Jos 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja todisteita e esitetd, aikaisempaan tavaramerkkiin
perustuva mitéttémyysvaatimus on hylattava.

4. Jos aikaisempaa tavaramerkkia on kaytetty 16 artiklan mukaisesti ainoastaan joidenkin
sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity, sitd on pidettéva
mitattomyysvaatimuksen tutkimisessa rekisterditynd anoastaan néiden tavaroiden tai
palvelujen osalta

5. Jos aikaisempi tavaramerkki on eurooppalainen tavaramerkki, 1 ja 4 kohtaa sovelletaan.
Talldin eurooppalaisen tavaramerkin tosiasiallinen kéytté on mééritettava asetuksen (EY) N:o
207/2009 15 artiklan mukaisesti.

49 artikla

Menettamisen ja mitattomyyden vaikutukset

1. Rekistergidylla tavaramerkilla el katsota olleen menettdmisvaatimuksen tekemispéivasta
alkaen tassa direktiivissa tarkoitettuja vaikutuksia siltéd osin kuin oikeuksien haltijan on
julistettu menettaneen oikeutensa. Paétoksessa voidaan toisen osapuolen pyynndsta vahvistaa
aikaisempi péiva, jona jokin menettamisperuste on ilmennyt.
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2. Rekistertidylla tavaramerkilla ei katsota alun perin olleen tassa direktiivissa tarkoitettuja
vaikutuksia niilta osin kuin tavaramerkki on julistettu mitattomaksi.

3JAKSO

REKISTEROINNIN KESTO JA UUDISTAMINEN

50 artikla
Rekister 6innin kesto
1. Tavaramerkit on rekistertitdva kymmeneks vuodeks alkaen hakemuksen tekopéivasta.

2. Rekisterdinti voidaan uudistaa 51 artiklan mukaisesti kymmenen vuoden jaksoissa.

51 artikla
Uudistaminen

1. Tavaramerkin rekisterdinti uudistetaan tavaramerkin haltijan tai tdman nimenomaisesti
valtuuttaman henkil6n pyynnosta edellyttéen, etta uudistamismaksut on suoritettu.

2. Keskusvirasto ilmoittaa tavaramerkin haltijalle ja kaikille tavaramerkkiin merkittyjen
oikeuksien haltijoille rekisterdinnin umpeutumisesta hyvissa gjoin ennen tété umpeutumista.
Keskusvirasto ei ole vastuussa Siit4, etta ilmoitusta el ole annettu.

3. Uudistamispyyntd on tehtava ja uudistamismaksut suoritettava kuuden kuukauden
maéraajassa, joka padttyy suojan voimassaolon paattymiskuukauden viimeisend paivana
Pyyntd voidaan kuitenkin vield esittéd ensimmaisessa virkkeessd tarkoitettua péivéa

seuraavana paivana alkavan kuuden kuukauden liséméaérdajan kuluessa. Uudistamismaksut ja
lisdmaksu on maksettava taman lisdmaéragjan aikana.

4. Jos pyyntO esitetéddn tai maksut maksetaan ainoastaan joidenkin sellaisten tavaroiden tai
pavelujen osalta, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, rekisterdinti uudistetaan
ainoastaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.

5. Uudistaminen tulee voimaan rekisterdinnin umpeutumista seuraavana paivana.
Uudistaminen rekisterdiddan jajulkaistaan.

4 luku

Hallinnollinen yhteisty6

52 artikla

Tavaramerkkien rekister 6innin ja hallinnoinnin alalla tentava yhteisty6
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Jasenvaltioiden on varmistettava, ettd keskusvirastot tekevéat yhteisty6té toistensa ja viraston
kanssa edistaakseen kaytanttjen ja valineiden lahentamista ja saavuttaakseen yhdenmukaisia
tuloksia tavaramerkkien tutkinnassa ja rekister6innissa.

53 artikla
Y hteisty6é muilla aloilla
Jasenvaltioiden on varmistettava, ettd keskusvirastot tekevat yhteisty6ta viraston kanssa

kaikilla muilla kuin 52 artiklassa tarkoitetuilla toimialoillaan, jotka ovat merkityksellisia
tavaramerkkien suojaamiseksi unionissa.

51luku
L oppusaannok set
K
54 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsdadantoa

1. Jasenvatioiden on saatettava 2-6, 8-14, 16, 17, 18, 22-28 ja 30-53 artiklan
saannodsten noudattamisen edellyttamat lait, asetukset ja halinnolliset maaraykset voimaan
viimeistéén 24 kuukauden kuluttua taman direktiivin voimaantulosta. Niiden on viipymaétta
toimitettava kyseiset séadokset kirjallisina komissiolle.

Néissa jasenvaltioiden antamissa séadoksissa on viitattava téhan direktiiviin tai niihin on
liitettéava tallainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Niissa on myds mainittava, etta
voimassa oleviin lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin méérayksiin siséltyvia viittauksia talla
direktiivilla kumottuun direktiiviin pidetéén viittauksina téhan direktiiviin. Jasenvaltioiden on
séddettéva siitg, miten viittaukset ja maininnat tehdaan.

| ¥ 2008/95/EY (mukaLttettu) |

i6-artida
Lo :
2. Jasenvaltioiden on toimitettava > keskeiset kansalliset %annokset Jotka ne antavat <ZI

téssa direktiivissa tarkoitetuista kysymyksists, a
kirjallisina komissiolle.
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4755 artikla

Kumoaminen

: IZ> [taman dlrektllvm 54 artlklan 1
kohdan ensimmaisessa alakohdassa saadettya paivad seuraavasta paivastg] <x1 , sanotun
kuitenkaan vaikuttamatta jasenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa direktiivin 2008/95/EY
liitteessA | olevassa B osassa X> mainittua méardaikaa, jonka<x] kuluessa niiden on
saatettava maknitut-direktidt-DO mainittu direktiivi <X1 osaks kansallista lainséédantoa.

| 2008/95/EY

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetdan viittauksina tdhan direktiiviin liitteessa & olevan
vastaavuustaulukon mukaisesti.

4856 artikla

Voimaantulo

| ¥ 2008/95/EY

Tama direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentena paivana sen jalkeen, kun se on
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessa.

v |

Taman direktiivin 1, 7, 15, 19, 20, 21 ja 54-57 artiklan séénnoksia sovelletaan [tAméan
direktiivin 54 artiklan 1 kohdan ensmméaisessa alakohdassa sdadettyd paivaa seuraavasta
paivastd].

| ¥ 2008/95/EY

4957 artikla
Osoitus

Tamadirektiivi on osoitettu kaikille jasenvaltioille.
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Tehty Brysselissa

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
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| 2008/95/EY (mukaLttettu)
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F



o

F



o

A

LITE
VASTAAVUUSTAULUKKO
Direktiivi 2008/95/EY Tamadirektiivi
1 artikla 1 artikla
2 artikla
2 artikla 3artikla

3 artiklan 1 kohdan a—h alakohta

3 artiklan 2 kohdan a-c alakohta

3 artiklan 2 kohdan d alakohta

3 artiklan 3 kohdan enssmméinen virke
3 artiklan 3 kohdan toinen virke

4 artiklan 1 ja 2 kohta

4 artiklan 3 kohta ja 4 kohdan a alakohta

4 artiklan 4 kohdan g alakohta

4 artiklan 4 kohdan b ja c aakohta
4 artiklan 4 kohdan d—f alakohta

4 artiklan 5 ja 6 kohta

5 artiklan 1 kohdan
ensimmainen virke

johdantokappal een

5 artiklan 1 kohdan johdantokappal een toinen

45

4 artiklan 1 kohdan a-h alakohta
4 artiklan 1 kohdan i jaj alakohta

4 artiklan 2 kohta ja 3 kohdan ensimmaéinen
virke

4 artiklan 4 kohdan a—c alakohta
4 artiklan 3 kohdan toinen virke
4 artiklan 5 kohta

4 artiklan 6 kohta

5 artiklan 1 ja 2 kohta

5 artiklan 3 kohdan a alakohta

5 artiklan 3 kohdan b alakohta

5 artiklan 3 kohdan c alakohta

5 artiklan 3 kohdan d alakohta

5 artiklan 4 kohdan aja b alakohta
5 artiklan 5 ja 6 kohta

8 artikla

10 artiklan 1 kohta
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virke

5 artiklan 1 kohdan aja b alakohta
5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 3 kohdan a—c aakohta

5 artiklan 3 kohdan d alakohta

5 artiklan 4 ja 5 kohta

6 artiklan 1 kohdan a—c aakohta

6 artiklan 2 kohta

7 artikla

8 artiklan 1 ja 2 kohta

9 artikla

10 artiklan 1 kohdan ensimméinen alakohta
10 artiklan 1 kohdan toinen alakohta
10 artiklan 2 kohta

10 artiklan 3 kohta

11 artiklan 1 kohta

11 artiklan 2 kohta

11 artiklan 3 kohta

o

10 artiklan 2 kohdan johdantokappale
10 artiklan 2 kohdan aja b alakohta
10 artiklan 2 kohta

10 artiklan 3 kohdan a—c alakohta
10 artiklan 3 kohdan d aakohta
10 artiklan 3 kohdan e alakohta
10 artiklan 3 kohdan f alakohta
10 artiklan 4 ja 5 kohta

10 artiklan 6 ja 7 kohta

11 artikla

12 artikla

13 artikla

14 artiklan 1 kohdan a—c alakohta
14 artiklan 2 kohta

14 artiklan 3 kohta

15 artikla

26 artiklan 1 ja 2 kohta

26 artiklan 3-5 kohta

9 artikla

16 artiklan 1 kohta

16 artiklan 2 ja 3 kohta

10 artiklan 4 kohta

10 artiklan 5 kohta

48 artiklan 1-3 kohta

46 artiklan 1 kohta

17 artikla
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11 artiklan 4 kohta

12 artiklan 1 kohdan ensimmaéinen alakohta
12 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

12 artiklan 1 kohdan kolmas al akohta

12 artiklan 2 kohta

13 artikla

14 artikla

15 artiklan 1 kohta
15 artiklan 2 kohta
16 artikla
17 artikla
18 artikla

19 artikla

17 artikla, 46 artiklan 2 kohta ja 48 artiklan 4
kohta

18 artikla

19 artiklan 1 kohta

19 artiklan 2 kohta

19 artiklan 3 kohta

20 artikla

7ja2l artikla

6 artikla

22-25 artikla

27 artikla

28 artikla

29 artiklan 1 ja 2 kohta
29 artiklan 3 kohta

30 artiklaja 54 artiklan 1 kohta
54 artiklan 2 kohta

55 artikla

56 artikla

57 artikla
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