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merKkisti annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009
muuttamisesta.
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TYO- JA ELINKEINOMINISTERIO

MUISTIO
EU/2013/0839 JA EU/2013/0840

KOMISSION EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTII-
VIKSI JASENVALTIOIDEN TAVARAMERKKILAINSAADANNON LAHENTAMISES-
TA JA YHTEISON TAVARAMERKISTA ANNETUN NEUVOSTON ASETUKSEN (EY)

N:0 207/2009 MUUTTAMISESTA

1 Yleista

Euroopan komissio antoi 27 pdivdnd maa-
liskuuta 2013 ehdotukset Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiiviksi jésenvalti-
oiden tavaramerkkilainsdddannon ldhentdmi-
sestd (uudelleenlaadittu teksti) (KOM (2013)
162 lopullinen) ja ehdotuksen Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetukseksi yhteison
tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 207/2009 muuttamisesta (KOM
(2013) 161 lopullinen). Ehdotukset nivoutu-
vat yhteen ja muodostavat tavaramerkkialalle
ehdotetun sddntelykokonaisuuden. Néaiden
ehdotusten rinnalla on vireilld myds komissi-
on asetuksen (EY) N:o 2869/95 maksuista si-
sdmarkkinoilla toimivalle yhdenmukaista-
misvirastolle (tavaramerkit ja mallit) muut-
taminen. Komissio on antanut 27.3.2013 titd
maksuasetusta koskevan muutosehdotuksen.

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdadéntoa
on yhdenmukaistettu 21 paivand joulukuuta
1988 annetulla neuvoston direktiivilla
89/104/ETY. Tavaramerkkilainsdddannon
harmonisoinnissa pitdydyttiin sédédnndksiin,
jotka vélittdmimmin vaikuttavat sisdmarkki-
noiden toimintaan. Kansallisten tavaramerk-
kijarjestelmien liséksi ja yhteydessd on yhtei-
son tavaramerkistd 20 joulukuuta 1993 anne-
tulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 40/94
luotu tavaramerkkijirjestelméd, jossa yhdelld
rekisterdinnilld on mahdollista saada koko
EU:n laajuista tavaramerkkisuojaa. Yhteison
tavaramerkkien rekisterdinnistd ja hallin-
noinnista vastaa sisdmarkkinoilla toimiva
yhdenmukaistamisvirasto (OHIM).

Vuonna 2008 julkaistussa eurooppalaisia
pk-yrityksid tukevassa aloitteessaan (Small
Business Act) komissio korosti, ettd pk-
yritysten péadsyd tavaramerkkijrjestelmééin
on parannettava. Lisdksi vuonna 2008 anne-
tussa tiedonannossa “Teollisoikeuksia kos-

keva eurooppalainen strategia” korostettiin
komission sitoutumista tehokkaaseen ja vai-
kuttavaan tavaramerkkien suojaan ja laaduk-
kaaseen tavaramerkkijédrjestelmién. Vuonna
2010 antamassaan tiedonannossa “Eurooppa
2020 — strategian lippulaivahanke — innovaa-
tiounioni” komissio sitoutui uudistamaan ta-
varamerkkijérjestelmidn parempien toiminta-
puitteiden tarjoamiseksi yritysten innovaatio-
toiminnalle. Teollis- ja tekijanoikeuksia kos-
kevassa strategiassa vuodelta 2011 komissio
ilmoitti Euroopan tavaramerkkijérjestelméan
uudelleentarkastelusta sen nykyaikaistami-
seksi sekd EU:n ettd kansallisella tasolla te-
kemadlld siitd kokonaisuudessaan vaikutta-
vampi, tehokkaampi ja johdonmukaisempi.
Tavaramerkkidirektiivin ja asetuksen muo-
dostaman sédidntelykokonaisuuden uudistami-
sen tavoitteena on edistdd innovaatiotoimin-
taa ja talouskasvua parantamalla koko EU:n
tavaramerkkijérjestelmén saatavuutta ja te-
hokkuutta, jotta yritykset hyotyisivét kustan-
nusten alenemisesta, jérjestelmien yksinker-
taistumisesta, nopeutumisesta ja muuttumi-
sesta ennakoitavimmiksi sekd oikeusvar-
muuden lisdéntymisestd. Samanaikaisesti py-
ritddn varmistamaan unionin ja jdsenvaltioi-
den tavaramerkkijdrjestelmien rinnakkais-
toiminta ja tdydentavyys.
Tavaramerkkidirektiivin uudelleenlaadintaa
koskevan ehdotuksen tavoitteena on direktii-
vin nykyisten sddnnosten nykyaikaistaminen
ja parantaminen, oikeusvarmuuden lisdédmi-
nen ja tavaramerkkioikeuksien sovelta-
misalan ja niitd koskevia rajoitusten tdsmen-
tdminen. Tavaramerkkiasetuksen muuttamis-
ta koskevan ehdotuksen tavoitteena on ter-
minologian uudistaminen ja sen mukauttami-
nen Lissabonin sopimukseen, eurooppalaisen
tavaramerkin hakemisessa ja rekisterdinnissi
noudatettavien menettelyjen yksinkertaista-
minen, oikeusvarmuuden lisddminen sekd
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asianmukaisen kehyksen luominen OHIMin
ja kansallisten virastojen yhteistydlle kdytan-
tojen ldhentdmisen edistdmiseksi ja yhteisten
vilineiden kehittdmiseksi.

2 Ehdotusten pafdasiallinen sisdlto

2.1 TavaramerkKkidirektiivin uudelleen-
laadintaa koskeva ehdotus

Tavaramerkin mddritelmd (3 artikla)

Tavaramerkkind voi olla periaatteessa mika
tahansa merkki. Direktiivin 3 artiklan esi-
merkkiluetteloon tavaramerkilld suojattavista
merkeistd lisdttdisiin vérit itsessddn sekd aa-
net. Muutoksilla 1dhinnd vahvistettaisiin val-
litseva oikeuskaytinto, silld tillaisia merkke-
ja voidaan tietyin edellytyksin suojata ny-
kyisinkin. Tavaramerkkid ei enidé tarvitsisi
esittdd graafisesti, vaan olisi riittdvad esittdd
merkki niin, ettid toimivaltaiset viranomaiset
ja yleiso voivat maérittdd sen haltijan saaman
suojan tdsmdllisen kohteen. Kaytdnnossa
muutos laajentaa hyvéksyttdvid merkin esit-
tdmistapoja, mutta samalla asettaa niille tis-
méllisyyttd koskevia vaatimuksia. Muutok-
sesta itsestddn ei luultavasti aiheudu merkit-
tdvad muutosta suhteessa nykytilaan, joskin
muutos aiheuttaa jossain mairin epdvarmuut-
ta sen suhteen, miten sddnndstd Euroopan
unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnnossa
myohemmin tulkitaan. Komission ehdotuk-
sen perustelujen mukaan tarkoituksena on li-
sétd joustoa ja parantaa oikeusvarmuutta.

Ehdottomat rekisteréinnin esteet ja mitdtto-
myysperusteet (4 artikla)

Rekisterdinnin ehdottomia esteitd, kuten
erottamiskyvyn puutetta tai harhaanjohta-
vuutta sovellettaisiin artiklan uuden 2 kohdan
mukaan, vaikka rekisterdinnin esteet olisivat
olemassa muissa jasenvaltioissa, kuin siini,
jossa rekisterdintihakemus tehtiin (a). Ehdot-
tomia esteitd sovellettaisiin my0s, jos tava-
ramerkki olisi kédnnetty tai transkriboitu mil-
le tahansa jdsenvaltioiden kirjoitukselle tai
viralliselle kielelle (b). Ilmeisesti télld laa-
jennettaisiin esimerkiksi erottamiskyvyn ar-
viointi nykyistd laajemmin tapahtumaan
muiden jésenvaltioiden kielilld. Sd&nnds on

huomattavan tulkinnanvarainen, joten sen
vaikutuksia on toistaiseksi vaikea arvioida.

Lisdksi 4 artiklassa huomioitaisiin tavara-
merkin suhde alkuperénimityksiin ja maan-
tieteellisiin merkintdihin. Naitd lisdyksid
voidaan pitdd l&dhinnd nykyistd oikeustilaa
kuvaavina.

Artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkki on
julistettava mitattomaksi, jos hakija on rekis-
ter6intihakemuksen tehdesséén ollut vilpilli-
sessd mielessd. Jasenvaltion olisi mahdollista
sdatdd tdmé este my0Os absoluuttiseksi rekis-
terdinnin esteeksi. Tavaramerkkilaki ei sisil-
14 tdllaista madrdystd, vaan tdmé olisi uusi
mitittomyysperuste. Artiklan 5 kohdan mu-
kaan tavaramerkkid ei saisi julistaa mitétto-
miksi erottamiskyvyn puutteen vuoksi, jos
tavaramerkki on kéyton kautta tullut erotta-
miskykyiseksi merkiksi rekisterdintipdivan
jilkeen. Hakemuskésittelyssd erottamisky-
vyttdmén merkin on pitdnyt tulla erottamis-
kykyiseksi ennen hakemuspéivdd tapahtu-
neen kéyton kautta.

Suhteelliset rekisterdinnin esteet ja mitdtto-
myysperusteet (5 artikla)

Tavaramerkkid ei saisi rekister6idd tai se
tulisi julistaa mitattoméksi, jos tavaramerkin
asiamies tai edustaja on hakenut tavaramer-
kin rekisterdintid omissa nimissdin ilman
haltijan lupaa, jollei asiamies tai edustaja
pysty perustelemaan toimiaan. Tami olisi
uusi nimenomainen rekisterdinnin este ja se
tulisi siten lisdtd tavaramerkkilakiin. Véite-
menettelyssd tillainen tilanne voidaan ny-
kyisinkin ottaa huomioon.

Tavaramerkkid ei saisi rekisteroidd tai se
tulisi julistaa mitdttomaksi, jos tavaramerkki
on sekoitettavissa unionin ulkopuolella suo-
jattuun aikaisempaan tavaramerkkiin edellyt-
tden, ettd merkki oli edelleen tosiasiallisessa
kaytossd hakemuksen tekopdivdnd ja hakija
on toiminut vilpillisessd mielessd. Tdma olisi
uusi nimenomainen relatiivinen esteperuste
viitemenettelyssd tai hallinnollisessa ku-
moamismenettelyssd ja laajentaisi sindnsd
unionin ulkopuolella suojattujen tavaramerk-
kien suoja-alaa. S&dnnos ei kuitenkaan mer-
kitsisi kovin suurta muutosta nykytilaan ver-
rattuna, koska téllaiset tapaukset on voitu ot-



4 U 29/2013 vp

taa huomioon viitemenettelyssad tavaramerk-
kilain 14 § 1 momentin 7 kohdan perusteella.

Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet (10 — 13
artikla)

Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd
merkin kayttd toimi- tai litkenimend taikka
toimi- tai liikenimen osana, jos toiminimen
kayttdo katsotaan yleison keskuudessa liitty-
vdn myoOs yrityksen tarjoamiin tavaroihin tai
palveluihin. Tavaramerkin haltijalla on oike-
us kieltdd merkin kayttd vertailevassa mai-
nonnassa, jos tillainen mainonta ei tdytd di-
rektiivin 2006/114/EY 4 artiklan vaatimuk-
sia.

Direktiiviehdotuksessa tdsmennetdidn, ettd
tavaramerkin haltijalla on oikeus estdd tava-
roiden maahantuonti my0s siind tapauksessa,
ettd vain tavaroiden ldhettdja toimii kaupalli-
sessa tarkoituksessa. Haltijalla on myds oi-
keus estdd sellaisten tavaroiden tuonti unio-
nin tullialueelle kolmansista maista, joissa on
ilman lupaa tavaramerkki, joka on olennai-
sesti samanlainen, riippumatta siitd, luovute-
taanko tavarat vapaaseen liikkeeseen.

Kielto-oikeus olisi myds sellaisen merkin
panemiseen ulkoasuun, paillyksiin tai mer-
kin muihin kéyttotapoihin elinkeinotoimin-
nassa, joka on sama tai samankaltainen kuin
tavaramerkki sekd ulkoasun, paillysten tai
merkin muiden kéytttapojen tarjoaminen,
likkkeelle laskeminen, varastoiminen kyseisid
tarkoituksia varten tai maahantuonti tai
maastavienti. Kielto-oikeutta tdsmennettii-
siin ja laajennettaisiin koskemaan mm. jo ul-
koasun ja pééllysten tarjoamista. Jos tavara-
merkki on rekisterdity asiamiehen tai edusta-
jan nimissé ilman haltijan suostumusta, halti-
jalla on oikeus kieltdd merkin kdytto tai vaa-
tia merkin luovutusta itselleen, jos asiamies
tai edustaja ei pysty perustelemaan toimin-
taansa

Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset (14
artikla)

Tavaramerkin haltija ei nykyisin saa kieltda
toista  kdyttdmidstd elinkeinotoiminnassa
omaa nimeddn. Direktiiviehdotuksen mukaan
tavaramerkin haltijan kielto-oikeus koskien
nimien kayttod laajenisi, silld jatkossa vain

oman henkilonimen kéyttod ei saisi kieltda.
Direktiiviehdotuksessa tidsmennetddn hyvéin
likketavan edellytyksid. Hyvad liiketapaa ei
noudateta varsinkaan, jos toisen tavaramer-
kin kéyttd antaa mielikuvan siitd, ettd kol-
mannen osapuolen ja tavaramerkin haltijan
vililla on liikesuhde tai merkin aiheeton
kayttd merkitsee tavaramerkin erottuvuuden
tai maineen epdoikeutettua hyvaksikaytta-
misté taikka on haitaksi tavaramerkin erottu-
vuudelle tai maineelle.

Rekisteroityjen tavaramerkkien luovutus (22
artikla)

Direktiiviehdotukseen on otettu uutena
sdadoksid tavaramerkin luovutuksesta. Tava-
ramerkin luovutus on tehtidvé kirjallisesti ja
sithen vaaditaan sopimuksen osapuolten alle-
kirjoitukset. Tavaramerkkilaissa ja — asetuk-
sessa (296/1964) on jo siirtoa koskevia sda-
doksid. Tavaramerkkiasetuksen mukaan siir-
toon vaaditaan siirronsaajan suostumus, mut-
ta erillisté allekirjoitusvaatimusta ei nykyisis-
séd sddnndksissd ole. Siirron osa-puolten alle-
kirjoitusvaatimus tiukentaisi hieman tdmén
hetkistd kdytdntod, jonka mukaan siirronsaa-
jan sdhkopostitse antama suostumus siirtoon
on hyvéksytty tietyissd tapauksissa.

Esineoikeudet, pakkotdytdntéonpano ja mak-
sukyvyttomyysmenettely (23 — 25 artikla)

Uusina sdédnnoksind direktiiviin olisi pant-
tausoikeus, pakkotdytintoonpanon kohdista-
minen tavaramerkkiin ja maksukyvytto-
myysmenettelyn merkitseminen rekisteriin.
Tavaramerkkilaissa ja — asetuksessa on jo
sdaannoksid panttauksesta, tavaramerkin ulos-
otosta ja yrityssaneerauksen sekéd konkurssin
merkityksestd. Merkittdvd muutos nykytilaan
verrattuna olisi siind, ettd rekisteriin tehtii-
siin my0s hakemuksia koskevia rekisterimer-
kint6jé (direktiiviehdotuksen 27 artikla).

Kayttélupa (26 artikla)

Kayttolupaa koskevia sddnnoksié on lisétty
direktiiviehdotukseen. Kéyttoluvan haltija
voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tava-
ramerkkid koskevan loukkauksen vuoksi ai-
noastaan haltijan suostumuksella, ellei toisin
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ole sovittu kéyttdlupasopimuksessa. Yksin-
omaisen kéyttoluvan haltija voi kuitenkin
aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos tava-
ramerkin haltija ei virallisen ilmoituksen saa-
tuaan itse ryhdy toimiin kohtuullisessa ajas-
sa. Kéyttoluvan haltijat ovat oikeutettuja yh-
tyméddn tavaramerkin haltijan aloittamaan
loukkausta koskevaan oikeudelliseen toi-
menpiteeseen saadakseen korvauksen kirsi-
mistdén haitoista. Tavaramerkkilaissa yksin-
omaisen kédyttéluvan haltija on rinnastettu ta-
varamerkin haltijaan tavaramerkkioikeuden
loukkaustapauksissa. Tdméd ehdotus aiheut-
taisi muutostarpeen tavaramerkkilakiin. Kéy-
tinnossd nykytilanne ei kuitenkaan merkitta-
visti muuttuisi, koska jos merkin haltija ei it-
se ryhtyisi toimiin loukkauksen vuoksi, yk-
sinomaisen kéyttoluvan haltija voisi niin teh-
di. Kayttoluvan osalta direktiiviehdotuksen
sddntely koskisi myds tavaramerkkihake-
muksia, mikd olisi selvd muutos nykytilaan
verrattuna.

Takuumerkit, tarkastusmerkit ja yhteisomer-
kit (28 - 37 artikla)

Takuu- ja tarkastusmerkkien rekisterdinnis-
td sddtdminen on jétetty direktiiviehdotukses-
sa valinnaiseksi, mutta yhteisomerkeista sdé-
tdminen olisi pakollista. Yhteisomerkkini
voisi olla myds merkki, joka osoittaa tava-
roiden tai palveluiden maantieteellistd alku-
perdd, jolloin merkin kéyttoméadrdyksissd on
hyvéksyttavd merkin haltijana olevan yhteen-
liittymén jaseneksi kaikki, joiden tavaroiden
tai palveluiden maantieteellinen alkuperd on
kyseiselld alueella. Kéyttomaardyksissd olisi
lisdksi ilmaistava henkil6t, joilla on lupa
kayttdd merkkid, yhteenliittyméén liittymisen
edellytykset sekd merkin kayttod koskevat
edellytykset. Kéayttomaaraykset eivit saa olla
yleisen jarjestyksen tai hyvien tapojen vastai-
sia. Yhteisomerkkid koskeva hakemus voi-
daan hylati, jos merkki on harhaanjohtava
merkin luonteen tai merkityksen vuoksi, eri-
tyisesti jos merkki on omiaan vaikuttamaan
muulta kuin yhteisomerkiltd. Yhteisomerkin
haltijan on ilmoitettava keskusvirastolle
muutetuista kéyttomadrayksistd. Kayttomaa-
rdysten muutos tulee voimaan, kun muute-
tuista médrdyksistd tehddan merkinta rekiste-
riin. Jokaisella henkil6lld, jolla on oikeus

kayttdd yhteisomerkkid, olisi oikeus myos
ajaa loukkauskannetta. Yhteisomerkin haltija
voisi niiden henkildiden nimissd, joilla on
merkin kéyttdoikeus, vaatia vahingonkorva-
usta. Yhteisomerkin voi menettdd, jos merkin
haltija ei toteuta kohtuullisia toimenpiteita
estddkseen kayttomadrdyksissd maéaarittyjen
edellytysten vastaisen merkin kdyton, merk-
kid on kéytetty harhaanjohtavasti tai merkin
uudet kayttomaaraykset ovat lainvastaisia.

Suomessa yhteiso- ja tarkastusmerkeisti
sdddetddn yhteismerkkilaissa (795/1980).
Yhteismerkkiin sovelletaan soveltuvin osin
tavaramerkkilakia. Nykytilaan verrattuna
uutta olisi se, ettd yhteisomerkkind voisi olla
my0s merkki, joka osoittaa tavaroiden ja pal-
veluiden maantieteellistd alkuperdd ja ettd
yhteisomerkki voisi olla harhaanjohtava, jos
se vaikuttaisi muulta kuin yhteisémerkilta.
Muutos nykytilaan olisi my0s se, ettd jokai-
sella, jolla on oikeus kayttdd yhteisomerkkia,
olisi oikeus myds ajaa loukkauskannetta.
Merkin voisi my6s menettdd, jos merkkié
olisi kéytetty harhaanjohtavasti.

Tavaroiden ja palvelujen luokitus (40 artik-

la)

Direktiiviehdotus ottaisi huomioon Euroo-
pan unionin tuomioistuimen vahvistamat pe-
riaatteet (C-307/10 IP TRANSLATOR). Ha-
kijan olisi yksiloitivé tavarat ja palvelut riit-
tavin selkedsti ja tdsmallisesti. Nizzan luoki-
tuksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitd ja
muita yleisid termejd voitaisiin kéyttdi edel-
lyttden, ettd ne noudattavat vaadittuja selke-
yttd ja tdsmdllisyyttd koskevia standardeja.
Yleisten termien on tulkittava kattavan kaik-
ki nimikkeen tai termin kirjallisen merkityk-
sen selkedsti kattamat tavarat ja palvelut.
Selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi kes-
kusvirastojen olisi koottava yhteistydssa luet-
telo hallinnollisista kdytdnnoistd, joita kukin
keskusvirasto noudattaa tavaroiden ja palve-
luiden luokituksessa. Tavaroiden ja palvelui-
den luokitus palvelee yksinomaan hallinnol-
lisia tarkoituksia. Tavaroita tai palveluita ei
voida pitdd toistensa kaltaisina silld perus-
teella, ettd ne esiintyvit Nizzan luokituksen
samassa luokassa eiké niitd voida pitdé erilai-
sina silld perusteella, ettd ne esiintyvét Niz-
zan luokituksen eri luokissa. Ndma luokitus-
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sdannosten muutokset kirjaisivat sen jo voi-
massa olevan kdytinndn, jonka Euroopan
unionin tuomioistuin on paitdksilldén luonut.

Viran puolesta tapahtuva rekisteréintiestei-
den tutkiminen (41 artikla)

Jasenmaiden virastojen olisi rajattava viran
puolesta tapahtuva rekisterdintiedellytysten
tutkiminen 4 artiklassa sdadettyjen ehdotto-
mien hylkdysperusteiden tutkimiseen. Ehdo-
tuksessa todetaan, ettd viran puolesta tapah-
tuva relatiivisten esteiden tutkiminen luo
monia tarpeettomia esteitd tavaramerkkien
rekisterdimiselle ja elinkeinonharjoittajille
aiheutuu yliméérdisid kuluja ja viiveitd. Rela-
tiivisten esteiden tutkimisen katsotaan hei-
kentdvin myos oikeusvarmuutta, koska va-
kiintuneita tai laajalti tunnettuja merkkeja ei
kuitenkaan tutkita. Direktiiviehdotuksen joh-
dantokappaleessa 34 vahvistetaan, ettd edel-
leen olisi kuitenkin sallittua tehdé hakijoiden
pyynndstd aikaisempia oikeuksia koskevia
tutkimuksia tiedotustarkoituksessa. Suomes-
sa tutkitaan nykyisin sekd absoluuttiset ettéd
relatiiviset rekisterdinnin esteet, joten ehdo-
tus merkitsisi muutosta tavaramerkin rekiste-
rointimenettelyyn ja sitd koskevaan lainséa-
déntoon.

Maksut (44 artikla)

Tavaramerkin rekisterdinnisté ja uusimises-
ta olisi suoritettava lisimaksu kutakin en-
simmadisen luokan jilkeistd tavara- ja palve-
luluokkaa kohden. Tarkoituksena on yhte-
ndistdd virastojen maksujérjestelyt. Télla
hetkelld tavaramerkin hakemusmaksu kattaa
3 tavara- tai palveluluokkaa. Nykyinen jér-
jestelmd, jossa hakemusmaksuun siséllytet-
tiln 3 luokkaa, tuli Suomessa voimaan
1.4.2000. Tama uudistus merkitsisi paluuta
titd edeltdneeseen jdrjestelmddn. Uudistuk-
sen tarkoituksena on rajoittaa tarpeettoman
laajoja rekisterdinteja.

Viitemenettely (45 — 46 artikla)

Direktiivissd sdéddettdisiin vditemenettelyn
olemassaolo pakolliseksi jasenvaltioissa. Di-
rektiiviechdotuksen mukaan jadsenvaltioiden
on sdddettdvé tehokkaasta ja nopeasta hallin-

nollisesta menettelystd vditteiden esittdmi-
seksi tavaramerkkihakemuksen rekisterdintia
vastaan 5 artiklassa séddetyin perustein. Li-
saksi edellytetdén, ettd ainakin 5 artiklan 2 ja
3 kohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeu-
den haltijan on voitava tehdd véite tavara-
merkin rekisterdintid vastaan. Osapuolille on
myonnettdva aikaa vihintddn kaksi kuukautta
ennen véditemenettelyn alkamista, jotta véit-
teentekijé ja hakija voivat neuvotella keske-
ndin sovintoratkaisusta. Tavaramerkin haki-
jan pyynnostéd viitteentekijdn on toimitettava
virastoon todisteet siité, ettd aikaisempi tava-
ramerkki on otettu tosiasiallisesti kdyttoon tai
ettd kayttdmattd jattdmiseen on asianmukai-
nen syy, jos aikaisempi tavaramerkki on ollut
mydhédisemmén tavaramerkin hakemis- tai
etuoikeuspdivand rekisterissd vahintddn viisi
vuotta. Viitemenettely on Suomessa kéytos-
sd nykyisinkin. Merkin kayttdmattd jéttami-
nen tulisi uutena kiistdmisperusteena viite-
menettelyyn, milld olisi merkittdvd vaikutus
véitteiden késittelyyn. Uutta olisi myds osa-
puolille myonnettiva sovitteluaika.

Hallinnollinen menettdmis- ja mitdttomdksi-
Julistamisvaatimusmenettely (47-49 artikla)

Hallinnollinen menettdmis- ja mitatto-
myysvaatimusmenettely tulisi pakolliseksi.
Tavaramerkin menettdmistd voisi vaatia
merkin kdyttimattdomyyden, merkin yleiseksi
nimitykseksi tulemisen tai merkin harhaan-
johtavaksi tulemisen vuoksi. Merkin julista-
mista mitittomaksi voisi vaatia absoluuttisten
tai relatiivisten esteiden vuoksi. Menettdmis-
tai mitittomyysvaatimuksen voisi tehdad ab-
soluuttisten esteiden perusteella kuka tahansa
ja relatiivisten esteiden perusteella ainakin
aikaisemman oikeuden haltija. Direktiivieh-
dotuksen 8 artiklan mukaan aikaisemman ta-
varamerkin maineen tai erottuvuuden puut-
tuminen estdd merkin julistamisen mitdtto-
méksi. Tavaramerkkioikeudet menetetdin
menettimisvaatimuksen tekemispaivastd al-
kaen tai toisen osapuolen pyynnostd aikai-
semmasta piivistd, jona menettdmisperuste
on ilmennyt. Jos tavaramerkki julistetaan mi-
tattomaksi, silld ei alun perinkdén katsota ol-
leen tavaramerkkioikeudellisia vaikutuksia.
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Rekisteroinnin kesto (50 artikla)

Tavaramerkit rekisterditdisiin kymmeneksi
vuodeksi alkaen hakemuksen tekopdivésta.
Tama uudistusehdotus muuttaisi nykykaytan-
tod, silld tavaramerkkilain mukaan tavara-
merkit rekisterdidddn kymmeneksi vuodeksi
rekisterdintipdivésti alkaen. Jos tavaramerkin
hakemusvaihe kestdisi yli kymmenen vuotta,
uudistamismaksu voitaisiin perid vasta, kun
merkki olisi rekisteroity.

Uudistaminen (51 artikla)

Tavaramerkin rekisterdinti uudistettaisiin
tavaramerkin haltijan tai timéin nimenomai-
sesti valtuuttaman henkilon pyynnostd edel-
lyttden, ettd uudistamismaksut on suoritettu.
Jasenvaltion viraston tulisi ilmoittaa tavara-
merkin haltijalle ja kaikille tavaramerkkiin
merkittyjen oikeuksien haltijoille rekiste-
roinnin umpeutumisesta hyvisséd ajoin. Uu-
distamismaksuihin tulisi samanlainen uudis-
tus kuin hakemusmaksuihin eli uvudistamis-
maksu olisi maksettava jokaisesta luokasta
erikseen. Rekisterdinnin umpeutumisesta oli-
si ilmoitettava haltijan lisdksi myos kaikille
tavaramerkkiin merkittyjen oikeuksien halti-
joille.

Hallinnollinen yhteistyé (52 - 53 artikla)

Jasenvaltioiden on varmistettava, ettd nii-
den virastot ja Euroopan unionin tavara-
merkki- ja mallivirasto tekevit yhteistyotd
edistddkseen kiytdntdjen ja vélineiden ldhen-
tdmistd ja saavuttaakseen yhdenmukaisia tu-
loksia tavaramerkkien tutkinnassa ja rekiste-
roinnissd. Yhteistyotd olisi tehtdvd esimer-
kiksi luomalla ja péaivittdmélld yhteisid tai
toisiinsa yhdistettyja tietokantoja ja portaale-
ja konsultaatioita ja tutkimuksia varten. Li-
siksi yhteistyotd olisi tehtdvd kaikilla muil-
lakin toimialoilla, jotka ovat merkityksellisid
tavaramerkkien suojaamiseksi unionissa.

2.2 Tavaramerkkiasetuksen muutta-
mista koskeva ehdotus

Yhteison tavaramerkistd 20 joulukuuta 1993
annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o
40/94 luotu tavara-merkkijérjestelma, jossa

yhdelld rekisterdinnilld on mahdollista saada
tavaramerkkisuojaa koko EU:n alueella. Yh-
teison tavaramerkkien rekisterdinnisti ja hal-
linnoinnista vastaa sisdmarkkinoilla toimiva
yhdenmukaistamisvirasto (OHIM). Tavara-
merkkidirektiivin uudelleenlaadintaa ja tava-
ramerkkiasetuksen muuttamista koskevat eh-
dotukset nivoutuvat yhteen ja muodostavat
tavaramerkkialalle ehdotetun sééntelykoko-
naisuuden. Ehdotusten yhtené keskeisena
tarkoituksena onkin ldhentéé eurooppalaista
tavaramerkkié koskevaa siéintelya ja kansal-
lista tavaramerkkilainsdddéntoa toisiinsa.
Tésté syysté asetusehdotukseen sisiltyy usei-
ta identtisié tai samansiséltoisid muutosehdo-
tuksia kuin direktiiviehdotukseenkin. Téllais-
ta ovat muun muassa:

- eurooppalaisen tavaramerkin muodostavat
merkit (4 artikla), joka vastaisi sisdlloltdan
direktiivin 3 artiklaa

- ehdottomat rekisterdinnin esteet ja mité-
tointiperusteet (7 artiklan 2 kohta), joka vas-
taisi direktiivin 4 artiklan 2 kohtaa

- yksinoikeuden siséltod koskevat muutok-
set (9, 9a ja 9b artiklat) jotka vastaavat sisél-
161téan direktiivin 10 — 13 artiklaa

- yksinoikeuden rajoitukset (12 artikla), jo-
ka vastaisi sisdlloltddn direktiivin 14 artiklaa

Nékyvimpid ainoastaan tavaramerkkiase-
tukseen sisdltyvid uudistuksia on terminolo-
gian muuttuminen. Ehdotuksen mukaan Yh-
teison tavaramerkistd tulisi eurooppalainen
tavaramerkki ja OHIM:ista tulisi Euroopan
unionin tavaramerkki- ja mallivirasto. Kaikki
maininnat Euroopan yhteisostd korvattaisiin
Euroopan unionilla. OHIM:n pééjohtaja
muuttuisi toiminnanjohtajaksi (Executive Di-
rector). EU:n tavaramerkki- ja malliviraston
ja kansallisten virastojen vélisen hallinnolli-
sen yhteistyon sisdllon osalta keskeiset méaé-
raykset sisdltyvit asetukseen. Keskeisimpid
asetusehdotukseen siséltyvid muutoksia ovat:

Hakemuksen jdttiminen (25 artikla)

Eurooppalaiset  tavaramerkkihakemukset
jétettdisiin suoraan Euroopan unionin tava-
ramerkki- ja mallivirastoon. Kéytdnnossi
muutoksella poistettaisiin se vaihtoehto, etti
hakemuksia voidaan jattd4 kansallisiin viras-
toihin. Téhédn lienee syynd sdhkdisen asioin-
nin miirdn kasvu. Esimerkiksi vuonna 2012
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OHIM:lle jatetyistd hakemuksista 96,3 %
tehtiin sdhkdisina.

Hakemispdivd (27 artikla)

Eurooppalaista tavaramerkkid koskeva ha-
kemus katsotaan tehdyksi, kun maksu on
suoritettu. Muutoksella luovuttaisiin nykyi-
sestd yhden kuukauden méérdajasta, jonka
kuluessa hakemuksen jittdmisestd maksu tu-
lee suorittaa. Tarkoitus on poistaa mahdolli-
suus jattdd “testihakemuksia” siind tarkoituk-
sessa, ettd jos rekisterdinnille 16ytyy kuukau-
den kuluessa esteitd, hakemus jatetddn teke-
méttd ja maksu suorittamatta.

Tavaroiden ja palvelujen nimedminen ja luo-
kitus (28 artikla)

Tavaroiden ja palveluiden luokitusta kos-
kevaan artiklaan lisattiisiin keskeiset saannot
koskien luokitusta. Ehdotus vastaa tavara-
merkkidirektiivin tulkintaa koskevassa oike-
uskdytdnnossd vahvistettuja periaatteita ja
my0s direktiiviehdotuksen 40 artiklaa. Tava-
roiden ja palveluiden yksildimiseksi voitai-
siin kayttdd Nizzan luokituksen luokkaotsi-
koiden yleisnimikkeitd edellyttden, ettd ky-
seiset nimikkeet ovat riittdvan selvid ja tés-
mallisid. Yleisnimikkeet kattaisivat nimik-
keen kirjaimellisen merkityksen selkedsti
kattamat tavarat ja palvelut. Asetukseen si-
siltyy myos siirtyméséddnnos: ennen 22 pii-
vad kesdkuuta 2012 haettujen eurooppalais-
ten tavaramerkkien haltijat, jotka rekisterdi-
dddn ainoastaan koko Nizzan luokituksen
luokkaotsikon osalta, voivat ilmoittaa, ettd
heidin aikomuksensa hakemispéivina oli ol-
lut hakea suojaa myds muille kuin ko. luokan
otsikon kirjaimellisen merkityksen kattamille
tavaroille tai palveluille.

Tutkimukset (38 ja 155 artikla)

Vapaaehtoinen kansallisissa virastoissa
suoritettava eurooppalaisten tavaramerkkiha-
kemusten relatiivisten esteiden tutkimusjér-
jestelmd poistettaisiin. Tutkimusjérjestelma
olisi korvattava asettamalla maksutta yleison
kayttoon kattavia, nopeita ja tehokkaita ha-
kukoneita osana Euroopan unionin viraston
ja jisenvaltioiden virastojen yhteistyOta.

Hakemuksen julkaiseminen (39 artikla)

Tutkimusjérjestelmén poistaminen kéytostd
mahdollistaa my0s sen, ettd kuukauden méa-
rdaika, joka nykyisin alkaa siitd kun virasto
on antanut tutkimusraportit tiedoksi hakijalle,
ja paittyy pédivénd, jona hakemus julkaistaan,
voidaan poistaa. Tdméa nopeuttaa rekisterdin-
timenettelya.

Kolmansien huomautukset (40 artikla)

Artiklaa muutetaan pidentdmélld jaksoa,
jonka aikana huomautuksia voidaan esittda.
Muutoksen tarkoituksena on, ettd kolmannet
voisivat entistd helpommin esittdd huomau-
tuksia. Viittaus julkaisupdivddn poistetaan,
koska eurooppalaista tavaramerkkid koskevat
hakemukset asetetaan jo yleison saataville vi-
raston CTM-online-tavaramerkkitietokantaan
muutaman péivan kuluttua hakemusten jét-
tdmisestd. Muutoksilla  yksinkertaistetaan
menettelyd antamalla kolmansille tilaisuus
esittdd huomautuksia heti sen jilkeen, kun ne
ovat saaneet tiedon hakemuksesta. Viraston
nykykéytinnén mukaisesti méadrdaika huo-
mautusten jattdmiselle paittyy viitejakson
paéttyessd tai kun véitemenettelyt on saatettu
paitokseen.

Pdditosten uudelleentarkastelu inter partes -
tapauksissa (62 artikla)

Asetuksen nykyinen 62 artikla on osoittau-
tunut kiytinnossd merkityksettomaiksi. Ky-
seisen sddnnoksen nojalla ei ole tarkasteltu
uudelleen yhtéén inter partes -paatostd. Suu-
rin syy on todennékdisesti se, ettd 62 artiklan
2 kohdassa edellytetyn suostumuksen anta-
minen ei ole toisen osapuolen etujen mukais-
ta. Virheellisen inter partes -pddtoksen kor-
jaamiseen on lisdksi saatavilla riittdvid korja-
ustoimenpiteitd. Asetusehdotuksessa 62 ar-
tikla poistettaisiin kokonaan.

Eurooppalaiset tarkastusmerkit (74 b—74 k
artikla)

Vaikka tarkastusmerkeille tarjotaan suojaa
monissa kansallisissa jérjestelmissd, euroop-
palaisessa tavara-merkkijarjestelméssid edel-
lytetddn nykyisin vain varsinaisten tavara-
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merkkien ja yhteisomerkkien rekisterdintid.
Komission mukaan EU:n tasolla olisi tarvetta
suojata tarkastusmerkkejd myos koko EU:n
laajuudessa. Tiéllainen jérjestelméd poistaisi
kansallisten jérjestelmien ja eurooppalaisen
tavaramerkkijarjestelmin vélilld wvallitsevan
epitasapainon. Asetukseen ehdotetaan lisét-
taviksi erityissddntdja eurooppalaisten tar-
kastusmerkkien rekisterinnistd. Sddnnokset
koskisivat muun muassa kayttomaardyksia,
tarkastusmerkin luovuttamista, loukkauskan-
teen ajamista, menettdmis- ja mitdtdintipe-
rusteita.

Menettelyn jatkaminen (82 artikla)

Menettelyn jatkamista koskevan 82 artiklan
soveltaminen on aiheuttanut joitakin kéytan-
nén ongelmia. Muualle asetuksiin tehtivistd
muutoksista johtuen viittauksia tarkistetaan.
Myos viittaus 42 artiklaan poistetaan, joten
véitemenettelyssd kaikkia méardaikoja, lu-
kuun ottamatta 41 artiklan 1 kohdassa saédet-
tya véitejaksoa ja 41 artiklan 3 kohdassa sai-
dettyd véitemaksun suorittamisen midriai-
kaa, voidaan jatkaa.

Kdytintojen ja vilineiden lihentimistd edis-
tavd yhteistyo (123 c artikla)

Euroopan unionin tavaramerkki- ja mallivi-
raston ja jédsenvaltioiden teollisoikeuksien
keskusvirastojen tekevit yhteistyotd toistensa
kanssa edistddkseen kéytintdjen ja vélineiden
lahentdamistd tavaramerkkien ja mallien alal-
la. Yhteistyotd tehdddn vapaaehtoisesti ny-
kyisinkin, mutta direktiivilld siithen osallis-
tumista edellytettaisiin.

Artiklassa sdddettdisiin tirkeimmistd yh-
teistyoaloista ja my0s rahoitusmekanismista,
jonka avulla EU:n virasto voi rahoittaa yh-
teistyohankkeita. Yhteistyd kattaisi yhteisten
tutkintastandardien kehittdmisen; yhteisten
tietokantojen ja portaalien luomisen konsul-
taatio- tutkinta-, ja luokittelutarkoitusta var-
ten; datan ja tiedon jatkuvan antamisen ja
vaihtamisen; yhteisten standardien ja kaytén-
tdjen kdyttdonotto menettelyjen ja jarjestel-
mien yhteentoimivuuden varmistamiseksi
koko unionissa ja menettelyjen ja jirjestel-
mien johdonmukaisuuden, tehokkuuden ja
vaikuttavuuden lisddamiseksi; teollisoikeuksia

ja — menettelyja koskevien tietojen vaihto se-
ki; teknisen asiantuntemuksen ja tuen vaihto
em. aloilla.

Unionin tavaramerkki- ja mallivirasto maé-
rittelee, suunnittelee ja koordinoi unionin
edun mukaisia yhteis-hakkeita. Jasenvaltioi-
den keskusvirastoille asetettaisiin velvolli-
suus osallistua tehokkaasti yhteishankkeisiin.
Unionin tavaramerkki- ja mallivirasto antaa
taloudellista tukea unionin edun mukaisiin
yhteishankkeisiin siltd osin kuin se on tar-
peen sen varmistamiseksi, ettd jésenvaltioi-
den teollisoikeusvirastot voivat osallistua
hankkeisiin tehokkaasti. Rahoituksen koko-
naismddrd saa olla enintdédn 10 % viraston
vuosituloista, ehdotuksiin liittyvén vaiku-
tusarvion mukaan siis arviolta n. 17 — 20 mil-
joonaa euroa vuodessa. Taloudellinen tuki
voidaan myOntdé avustuksina.

Virastoa, hallintaneuvostoa ja toiminnanjoh-
tajaa koskevat sddnnékset

Euroopan unionin tavaramerkki- ja mallivi-
raston kaikki tehtdvit maariteltdisiin uudessa
artiklassa (123 b). Viraston hallintoneuvos-
ton tehtivid ja kokoonpanoa tdsmennettdisiin
(artiklat 124 — 127). My®0s toiminnanjohta-
jan (ent. pddjohtaja) tehtdvid ja valintaa tds-
mennettdisiin (artiklat 128-129). Viraston
hallintoon ja sisdisiin menettelyihin esitetddn
muitakin teknisluontoisia tismennyksia.

3 Vaikutukset Suomessa
Vaikutukset lainsddddntéon

Ehdotetut muutokset tavaramerkkidirektii-
viin edellyttdisivdt kansalliseen lainsdddén-
toon rakenteellisia ja siséllollisia muutoksia.
Muutokset koskisivat muun muassa tavara-
merkin méaaritelmdd ja yksinoikeuden sisil-
tod ja rajoituksia. Suurelta osin muutoksilla
ajantasaistetaan direktiivid vastaamaan ny-
kyistéd oikeuskdytdntod ja toimintaympériston
muutoksia sekd muutenkin selkeytetddn sadn-
telyd. Lisdksi direktiivilld laajennettaisiin
harmonisointia koskemaan erdité kansallisen
tavaramerkkiviranomaisen menettelyjd sekd
tavaramerkkejd omistusoikeuksien kohteena.

Direktiiviehdotuksen mukaan tavaramerkki
voitaisiin julistaa hallinnollisessa menettelys-
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sd menetetyksi kayttiméttomyyden seké
merkin generoitumisen perusteella. Mitétto-
maéksijulistaminen olisi mahdollista ehdotto-
mien rekisterdintiesteiden perusteella (esim.
erottamiskyvyn puute) sekéd relatiivisten re-
kisterdintiesteiden (esim. aikaisempi tavara-
merkki) perusteella. Ehdotus mahdollistaisi
merkin kumoamisen ilman oikeudenkdyntii,
mikd alentaisi siitd aiheutuvia kustannuksia
ja oletettavasti myds lyhentéisi sithen kulu-
vaa aikaa. Ty0- ja elinkeinoministerion aset-
tama tavaramerkkilain muutostarpeita selvit-
tanyt tyoryhmé ehdotti hallinnollisen menet-
telyn kéyttoonottoa kdyttaiméattomien tavara-
merkkien kumoamiseksi. Direktiiviehdotus
on tavoitteiltaan samansuuntainen tyéryhmén
ehdotuksen kanssa, joskin kumoaminen olisi
direktiiviehdotuksen mukaan mahdollista
useammilla perusteilla. (Muistio tavaramerk-
kilain uudistamisesta, TEM julkaisuja
38/2012).

Direktiiviehdotuksen mukaan kansallisten
tavaramerkkivirastojen on rajattava viran
puolesta tapahtuva rekisterdintiesteiden tut-
kiminen ehdottomien hylkédysperusteiden
puuttumiseen. Sédnndkselld poistettaisiin
mahdollisuus sdilyttdd nykyisen tavaramerk-
kilain mukainen menettely, jossa viranomai-
nen tutkii viran puolesta myos ns. relatiiviset
rekisterdinnin esteet. Direktiiviehdotuksen
perustelujen mukaan estetutkimus ei takaa
myoOnnetyn tavaramerkin voimassa pysymis-
td. Komission mukaan menettelystd myos ai-
heutuu yrityksille kuluja ja viiveitd, minka li-
séksi estetutkimuksen katsotaan aiheuttavan
keinotekoisia riitoja ja védristavin kilpailua.
Tyo6- ja elinkeinoministerion asettama tava-
ramerkkilain muutostarpeita selvittinyt tyo-
ryhmai sitd vastoin katsoi, ettd laaja estetut-
kimus palvelee yritysten etua, vihentda jalki-
kéteisid riitaisuuksia ja parantaa jarjestelmin
ennakoitavuutta

Erds merkittdvd periaatteellinen muutos
olisi tavaramerkin maéiritelméd koskevan 3
artiklan muutos, jolla luovuttaisiin vaatimuk-
sesta, jonka mukaan merkin tulee olla graafi-
sesti esitettdvissd. Graafisen esitettdvyyden
sijaan komissio ehdottaa sddnnostd, jonka
mukaan merkki on kyettivd esittiméén niin,
ettd toimivaltaiset viranomaiset ja yleiso voi-
vat madrittdd sen haltijan saaman suojan tis-
millisen kohteen. Saidnnds periaatteessa

mahdollistaa uudenlaisten merkin esitystapo-
jen kdyton, mutta samalla asettaa esitystaval-
le uusia vaatimuksia. Muut suojattavaa
merkkid koskevat edellytykset (kuten erotta-
miskyky) sdilyisivét ennallaan.

Suurin osa tavaramerkeistd koostuu sanois-
ta, kuvioista tai ndiden yhdistelmisti. Tyypil-
listen merkkien osalta direktiivin muutoksel-
la ei oletettavasti olisi mitdén vaikutusta. Sen
sijaan muutos ndyttdisi mahdollistavan uu-
denlaisten merkin esittdmistapojen kayton
erdissd harvinaisemmissa tapauksissa. Uusia
suojattavia merkkejd voisivat olla esimerkik-
si dénitallenteena (ilman erillistd graafista
esitystd) esitetyt ddnimerkit, sikdli kun ne
tayttédisivat kaikki muut rekisterditdvad
merkkid koskevat edellytykset. Joissakin ta-
pauksissa muunlaista esittimistapaa, esimer-
kiksi &énitallennetta, voidaan pitd4d suojan
kohteen maiarittelyn kannalta graafista esitys-
td tdsmillisempénd. Muutos edellyttdisi kui-
tenkin viranomaisessa teknisid valmiuksia
uuden tyyppisten merkkien késittelyyn ja
yleison kannalta kehittyneitd tavaramerkki-
tietokantoja, joista suojan tdsméllinen kohde
olisi selvitettdvissd. Muutos aiheuttaisi myos
jossain maédrin oikeudellista epdvarmuutta
sen tulevan soveltamiskdytdnnon suhteen.

Asetus olisi suoraan sovellettava, joten sen
tdytantoonpano ei edellytd lainsdddéntotoi-
mia.

Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Viranomaisen estetutkimuksen laajuutta
koskeva muutos vihentéisi PRH:n tyoméaraa
jossakin méérin. Osittain samaa ty6td tehtdi-
siin kuitenkin my0s jatkossa absoluuttisten
rekisterdintiedellytysten tutkinnassa, joten
muutos ei olisi merkittdva. Lisdksi kansalli-
sen lainsddddnndn varaan jdisi, tarjoaako
PRH jatkossa hakijoiden pyynnostd aikai-
sempia oikeuksia koskevia tutkimuksia tiedo-
tustarkoituksessa. Estetutkimusta koskevan
muutoksen vaikutukset riippuisivat siten
myo0s siitd, miten direktiivi pannaan téytin-
toon kansallisesti.

Hallinnollisen menettdmis- ja mitattomak-
sijulistamisvaatimusmenettelyn kayttoonotto
olisi uusi viranomaistoiminto. Menettelyn
kysyntdd tai viranomaiselle aiheutuvaa tyo-
madrdd on toistaiseksi vaikea tdsméllisesti
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ennakoida. Patentti- ja rekisterihallituksen
perimid maksuja koskevan sddntelyn mukai-
sesti menettelystd aiheutuvat kustannukset
tulisi lahtokohtaisesti kattaa asiakkailta perit-
tavilld maksuilla.

Myos erdilld asetusehdotuksen sisdltdmilla
muutoksilla olisi vaikutuksia Patentti- ja re-
kisterihallituksen toimintaan. Eurooppalaiset
tavaramerkkihakemukset jétettdisiin suoraan
Euroopan unionin tavaramerkki- ja mallivi-
rastoon. KéaytdnnoOssd poistettaisiin siis se
vaihtoehto, ettd hakemuksia voidaan jattdd
myds kansallisiin virastoihin. My6s vapaaeh-
toinen kansallisissa virastoissa suoritettava
eurooppalaisten tavaramerkkihakemusten re-
latiivisten esteiden tutkimusjdrjestelmé pois-
tettaisiin.

Taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset

Direktiivi- ja asetusehdotusten mukaiseen
yhteisty0hon osoitettaisiin ~ vaikutusarvion
mukaan noin 17 — 20 miljoonaa euroa vuosit-
tain. Uusi EU:n tavaramerkki- ja mallivirasto
myontdisi taloudellista tukea unionin edun
mukaisiin yhteishankkeisiin siltd osin kuin se
on tarpeen sen varmistamiseksi, ettd jdsen-
valtioiden teollisoikeusvirastot voivat osallis-
tua hankkeisiin tehokkaasti. Tuen saamiseksi
olisi tarpeen maéaéritelld kansallisia unionin
etua edistdvid hankkeita sekd perustella nii-
hin liittyen tuen tarpeellisuutta. Tukea voitai-
siin oletettavasti saada esimerkiksi tietojér-
jestelmien kehittdmiseen ja muuhun kéytén-
tojen ldhentdmistd koskevaan yhteisty6hon.
Ehdotetusta menettelystd johtuen taloudelli-
sen tuen saaminen edellyttdd kansallisten vi-
ranomaisten aktiivisuutta. Talld hetkelld
OHIM:n ylijadmaia ei jaeta jasenvaltioille tai
kansallisille tavaramerkkivirastoille.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on net-
tobudjetoitu virasto, jonka toiminta pédosin
rahoitetaan asiakkailta perittdvilld maksuilla.
Rekisterdinti- ja uudistamismaksuja koske-
villa ehdotuksilla muutettaisiin maksuraken-
netta siten, ettd erillinen portaittain nouseva
luokkamaksu perittdisiin jokaiselta yhden
ylittdvaltd tavara- tai palveluluokalta. Talla
pyritddn rajoittamaan tarpeettoman laajoja
rekisterdintejd ja estdmédn rekisterien tuk-
keutumista. Muutokset koskevat ainoastaan
perittdvien maksujen rakennetta. Kansallisten

maksujen tasoa ei sddnnelld direktiivissa,
vaan maksutaso maérittiisiin jatkossakin Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen perimid maksuja
koskevan lainsddddnnon puitteissa.

Direktiiviehdotuksen sisdltimd muutos,
jonka mukaan relatiivisia esteitd ei tutkittaisi
viran puolesta, saattaisi vdhentdd viranomai-
sen tyOmadrda ja sitd kautta alentaa tavara-
merkin rekisterdinnin kustannuksia. Viran
puolesta tehtévin relatiivisten rekisterdinties-
teiden poisto lisdisi myos yritysten tarvetta
valvoa entistd aktiivisemmin oikeuksiaan.
Muutos vaikuttaisi viranomaisen palvelujen
tasoon, miké saattaisi osaltaan vaikuttaa kan-
sallisen tavaramerkin kysyntddn suhteessa
yhteison tavaramerkkiin.

Komissio on 27.3.2013 antanut OHIM:n
perimid maksuja koskevan asetuksen (komis-
sion asetus (EY) N:o 2869/95) muuttamista
koskevan ehdotuksen, jolla toteutettaisiin re-
kisterdinti- ja uudistamismaksua koskevia
muutoksia. Asetuksella muutettaisiin maksu-
jen rakennetta, mutta lisdksi maksutaso ko-
konaisuutena katsoen alenisi. Syynid maksu-
jen alentamiseen on se, ettdi OHIM tuottaa
jatkuvasti ylijidmaii, joten maksujen alenta-
minen olisi perusteltua. Maksuasetuksen
muutoksesta huolimatta OHIM tuottaisi jat-
kossakin ylijaidmaa, jota jaettaisiin jisenmail-
le tukena unionin etua edistéviin hankkeisiin
direktiivi- ja asetusehdotusten edellyttimin
yhteistyon puitteissa. Maksuasetuksen muu-
tos alentaisi yrityksille aiheutuvia kustannuk-
sia ja todennékdisesti myos liséisi jérjestel-
min houkuttavuutta kansallisen tavaramerkin
rekisterdintiin verrattuna.

Edellé esitetyt OHIM:n maksujen alennuk-
set sekd muutokset kansallisen tavaramerkki-
viranomaisen menettelyihin saattaisivat hei-
kentdd kansallisten tavaramerkkien kysyntdd
suhteessa eurooppalaiseen tavaramerkkiin.
Kysynnédn heikkeneminen véhentdisi PRH:n
tuloja, mik4 saattaisi edelleen vaikuttaa viras-
ton suoritteista perittdviin maksuihin tai
PRH:n tarjoamien palvelujen tasoon. Yleisi-
nd tavaramerkkien rekisterdintejd koskevina
trendeinéd voidaan todeta sekd rekisterodityjen
kansallisten tavaramerkkien ettd vuosittain
jétettyjen tavaramerkkihakemusten mééran
laskeneen yhteison tavaramerkin kayttoon-
oton jilkeen, kun vastaavasti yhteison tava-
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ramerkin hakemus- ja rekisterdintimaarat
ovat tasaisesti kasvaneet.

Tavaramerkkiasetuksen vaikutukset koh-
distuisivat erityisesti Euroopan laajuista tava-
ramerkkisuojaa tarvitseviin yrityksiin. Ehdo-
tetuilla muutoksilla ldhennettiisiin Yhteison
tavaramerkkijérjestelméd ja kansallisia tava-
ramerkkijarjestelmid toisiinsa (mukaan luki-
en viranomaiskdytdnnot), miké lisdisi menet-
telyjen ennakoitavuutta.

4 Ehdotuksen oikeusperusta ja
suhde perustuslakiin

Direktiiviehdotus perustuu EU:n toimin-
nasta tehdyn sopimuksen 114 artiklaan. Ase-
tusehdotus perustuu EU:n toiminnasta tehdyn
sopimuksen 118 artiklaan. Valtioneuvosto
arvioi oikeusperustan olevan asianmukainen.
Ehdotetuilla muutoksilla ei ole vaikutuksia
suhteessa perustuslakiin.

5 Toissijaisuusperiaate

Valtioneuvosto katsoo direktiiviehdotuksen
olevan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaat-
teiden mukainen. Tavaramerkkilainsdadantoa
on keskeisiltd osin jo yhdenmukaistettu voi-
massa olevalla direktiivilld, joten sen muut-
tamiseksi tarvitaan EU:n lainsdétijan toi-
menpiteitd. Tavaramerkkilainsdddantd on
nykyisin harmonisoitu ainoastaan niiden
sddnndsten osalta, jotka valittdmimmin vai-
kuttavat sisimarkkinoiden toimintaan. Direk-
titviehdotuksen mukaan yhdenmukaistami-
sessa mentdisiin aiempaa pidemmaélle muun
muassa yhdenmukaistamalla erditd kansalli-
sen tavaramerkkiviranomaisen menettelyja.
Ehdotukset ovat my0s téltd osin toissijai-
suusperiaatteen mukaisia. Kansallisissa rekis-
terdintimenettelyissd olevat erot saattavat
vaikuttaa esimerkiksi mahdollisuuksiin rekis-
ter6idd yhteison tavaramerkki tai mahdolli-
suuksiin saada sama kansallinen tavaramerk-
ki rekisterdityé eri jasenvaltioissa.

Valtioneuvosto katsoo asetusehdotuksen
olevan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaat-
teiden mukainen. Yhteison tavaramerkki on
EU:n asetuksella luotu riippumaton EU:n te-
ollis- ja tekijanoikeudellinen nimike, joten
sen muuttamiseksi tarvitaan EU:n lainsaéta-
jén toimenpiteitd.

6 Ehdotusten kiisittely Euroopan
Unionissa

Komission ehdotuksia on késitelty neuvos-
ton tyoryhmassd 10.4.2013 ja 15.5.2013. Eu-
roopan parlamentissa ehdotusten késittelysté
vastaa oikeudellisten asioiden valiokunta
(JURD).

7 Ehdotusten kansallinen kisittely

Valtioneuvoston kirjelméd eduskunnalle
(U-kirjelmd) on késitelty sisdmarkkinajaos-
tossa 17.5.2013. Ehdotuksista pyydettiin
5.4.2013 alustavat kirjalliset kommentit tyo-
ja elinkeinoministerion asettamalta teollisoi-
keudelliselta tyoryhmaéltd, mink4 lisdksi eh-
dotuksia ja U-kirjelmédéd on kisitelty tyoryh-
mén kokouksessa 8.5.2013.

8 Ahvenanmaan toimivalta

Asia kuuluu Ahvenanmaan itsehallintolain
(1144/1991) S5 luvun 27 §:n perusteella valta-
kunnan lainsdddéantovaltaan.

9 Valtioneuvoston kanta

Valtioneuvosto suhtautuu yleiselld tasolla
positiivisesti komission ehdottamiin tavara-
merkkidirektiivid ja -asetusta koskeviin eh-
dotuksiin. Yritysten kannalta on térkeda, ettd
tavaramerkkioikeutta koskeva séédntely on
mahdollisimman selkedd ja ennakoitavaa.
Valtioneuvosto pitdd tdrkednd tavaramerk-
kisdantelyn pdivittdmistd ja selkeyttamistd
vastaamaan nykyistd toimintaympariston
muutosta ja oikeuskéytintoa.

Ehdotetut muutokset viranomaismenette-
lyyn olisivat kokonaisuutena katsoen omiaan
tuomaan joustoa ja alentamaan yrityksille ai-
heutuvia kustannuksia. Yksittdiset viran-
omaismenettelyd koskevat ehdotukset ovat
monessa suhteessa riippuvaisia toisistaan, jo-
ten valtioneuvosto pitdd tirkednd niiden ka-
sittelyd kokonaisuutena. Ehdotetut menetta-
mistd ja mitdttomaksi julistamista koskevat
menettelyt ovat osittain samansuuntaisia kan-
sallisen tavaramerkkilainsdddédnnon uudista-
mista selvittineen tyoryhmén ehdotuksen
kanssa ja tavoitteeltaan ldhtokohtaisesti kan-
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natettavia. Luokitusta koskevilla kirjauksilla
lahinnd vahvistettaisiin jo vallitseva oikeus-
kiytantd, mitd olisi kuitenkin tarpeen sel-
keyttdd. Maksuja koskevat muutokset tukisi-
vat merkinhaltijan saaman suojan kohdenta-
mista vain niihin luokkiin, joita todella tarvi-
taan.

Viranomaisen suorittaman rekisterdinties-
teiden tutkimisen osalta valtioneuvosto kat-
soo, ettd jasenvaltioilla tulisi sdilyd halutes-
saan mahdollisuus sdilyttdd relatiivisten re-
kisterdintiesteiden tutkimiseen viran puoles-
ta. Viranomaismenettelyja koskevan koko-
naisuuden osalta valtioneuvosto pitdd joka
tapauksessa tirkednd sellaisen kokonaisrat-
kaisun 16ytédmistd, joka varmistaa kansallisen
tavaramerkkijirjestelmén ja -viraston sdily-
misen elinkelpoisena eurooppalaisen tavara-
merkkijarjestelmaén rinnalla ja jossa my0s pk-
yritysten toimintaedellytykset tulevat turva-
tuksi.

Valtioneuvoston tavoitteena neuvotteluissa
on vaikuttaa siihen, ettd tavaramerkin suojan
kohde on riittdvilld tarkkuudella yleison ja
viranomaisten madriteltdvissd eikd tavara-
merkin kéyttdalaa merkittdvisti laajenneta
nykyisestd. Valtioneuvosto pitdd 1dhtokohtai-
sesti parempana graafisen esittdmisen vaati-
muksen sdilyttdmisté, joskin myds komission
ehdotus voisi tietyin muutoksin olla hyvék-
syttavissd. Direktiivin tdsmennykset olisivat

tarpeen, koska téllaisen tavaramerkkioikeu-
den kannalta keskeisen sddnndksen muutta-
minen aiheuttaisi oikeudellista epdvarmuutta
sen tulevan soveltamiskdytinnon suhteen,
minkd lisdksi ehdotetusta muutoksesta seu-
raavia vaikutuksia ei ole riittdvasti huomioitu
muualla direktiivissa.

Tavaramerkin ehdottomien rekisterdinties-
teiden tarkastelussa pyritddn neuvottelujen
kuluessa vaikuttamaan niin, ettd tarkastelu
rajoitettaisiin tapahtumaan kussakin jasenval-
tiossa sen virallisilla tai yleisimmin kaytetyil-
13 kielilla. Tétd laajempi tarkastelu ei vaikuta
tarpeelliselta ottaen huomioon sen, ettd kan-
sallisen tavaramerkin vaikutukset on alueelli-
sesti rajoitettu.

Direktiivi lisdd tavaramerkkivirastojen ja
EU:n tavaramerkki- ja malliviraston vélistd
yhteistyotd. Ehdotuksen mukaan uudella ta-
varamerkki- ja mallivirastolla olisi myo0s
keskeinen rooli unionin edun mukaisiin yh-
teishankkeisiin mydnnettédvin tuen antajana.
Valtioneuvosto suhtautuu ehdotuksen tavoit-
teisiin myonteisesti.

Valtioneuvosto kannattaa myos direktiivis-
sd echdotettua ndkemysti siitd, ettd tavara-
merkin haltijan kielto-oikeus kattaa myos
kauttakuljetustilanteet. Ehdotettu  muutos
mahdollistaa tavaroiden védrentimisen te-
hokkaamman torjunnan EU:ssa.
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