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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2015/...,
annettu ... paivina ...kuuta ...,

jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiiddinnon lihentimisesti

(uudelleenlaadittu)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan

1 kohdan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jdlkeen kun esitys lainsddtamisjarjestyksessd hyviksyttavéksi siddokseksi on toimitettu

kansallisille parlamenteille,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon’,

noudattavat tavallista lainsddtdmisjarjestysti?,

! EUVL C 327, 12.11.2013, s. 42.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 25. helmikuuta 2014 (ei vield julkaistu virallisessa
lehdessd), ja neuvoston ensimmaisen kisittelyn kanta, vahvistettu 10. marraskuuta 2015 (ei
vield julkaistu virallisessa lehdessd). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ... (ei vield
julkaistu virallisessa lehdessd), ja neuvoston paitos, tehty....
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seké katsovat seuraavaa:

(1

)

3)

“4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2008/95/EY " olisi tehtivi joitakin

muutoksia. Selkeyden vuoksi kyseinen direktiivi olisi laadittava uudelleen.

Direktiivilld 2008/95/EY on yhdenmukaistettu aineellisen tavaramerkkilainsdddannon
keskeisid sddnnoksid, joiden katsottiin direktiivin hyviksymisen aikaan vaikuttavan
valittdmimmin sisdmarkkinoiden toimintaan estimélla tavaroiden vapaata litkkuvuutta ja

palvelujen tarjoamisen vapautta unionissa.

Tavaramerkkisuoja jdsenvaltioissa on olemassa unionin tasolla saatavilla olevan suojan
rinnalla; unionin tason suoja perustuu Euroopan unionin tavaramerkkeihin ("EU-
tavaramerkit"), jotka ovat luonteeltaan yhteniisié, koko unionissa voimassa olevia
neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009% mukaisesti. Tavaramerkkijirjestelmien
rinnakkaisolo ja keskindinen tasapaino kansallisella ja unionin tasolla on kulmakivena

lahestymistavassa, jota unioni noudattaa suhteessa teollis- ja tekijinoikeuksien suojaan.

Teollisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta strategiasta 16 paivanid heindkuuta 2008
annetun tiedonannon jatkoksi komissio arvioi kattavasti tavaramerkkijérjestelmin yleistéd
toimintaa Euroopassa kokonaisuutena tarkasteltuna, eli unionin ja jisenvaltioiden tasolla

sekd my06s ndiden kahden vilisen vuorovaikutuksen tasolla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY, annettu 22 pdivéna lokakuuta
2008, jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannon lahentamisestd (EUVL L 299, 8.11.2008,
s. 25).

Neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009, annettu 26 pdivand helmikuuta 2009, yhteison
tavaramerkistd (EUVL L78, 24.3.2009, s. 1).
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(5) Neuvosto pyysi 25 pdivana toukokuuta 2010 antamissaan paidtelmissd Euroopan unionin
tavaramerkkijarjestelmén tulevasta tarkistamisesta komissiota tekeméin ehdotuksia
asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja direktiivin 2008/95/EY tarkistamiseksi. Direktiivin
tarkistuksella olisi erityisesti toteutettava toimenpiteet, joilla direktiivi tehdddn
yhdenmukaisemmaksi asetuksen (EY) N:o 207/2009 kanssa; ndin vihennettdisiin
eroavuuksia Euroopan tavaramerkkijérjestelméssé kokonaisuudessaan, samalla kun
sdilytetddin kansallinen tavaramerkkisuoja houkuttelevana vaihtoehtona hakijoille. Tédssa
yhteydessa olisi varmistettava EU:n tavaramerkkijarjestelmédn ja kansallisten

tavaramerkkijirjestelmien toisiaan tdydentdva suhde.

(6) Komissio totesi 24 pédivdna toukokuuta 2011 antamassaan tiedonannossa "Teollis- ja
tekijanoikeuksien sisdmarkkinat", ettd intressitahot vaativat jatkuvasti nopeampia,
laadukkaampia ja rationaalisempia tavaramerkkien rekisterdintijérjestelmid, jotka ovat
my0s johdonmukaisempia, kayttdjaystavéllisempid, yleisesti saatavilla ja uutta tekniikkaa
hyddyntévid, ja ndihin vaatimuksiin vastaamiseksi unionin tavaramerkkijarjestelmii on

tarpeen nykyaikaistaa kokonaisuudessaan ja sovittaa se internet-aikakauteen.

(7) Tatd direktiivid koskevassa kuulemisessa ja arvioinnissa on havaittu, ettd huolimatta
kansallisten sddd0sten aiemmasta osittaisesta yhdenmukaistamisesta on edelleen olemassa
aloja, joilla yhdenmukaistamisen jatkaminen voisi vaikuttaa myonteisesti kilpailukykyyn ja

kasvuun.
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®)

€))

(10)

(In

Hyvin toimivien sisdmarkkinoiden vauhdittamista ja luomista koskevan tavoitteen
edistdmiseksi ja tavaramerkkien saannin ja suojaamisen helpottamiseksi unionissa ja siten
eurooppalaisten yritysten, varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten, kasvun ja
kilpailukyvyn parantamiseksi on tarpeen menné direktiivilla 2008/95/EY saavutettua
rajallista lahentdmistd pitemmalle ja ulotettava ldhentdminen asetuksen (EY) N:o 207/2009
nojalla rekisterdinnilld suojattuja tavaramerkkeji sddntelevin aineellisen

tavaramerkkilainsdddannon muihin osa-alueisiin.

Tavaramerkkien rekisterdintien saannin ja hallinnoinnin helpottamiseksi koko unionissa on
olennaista ldhentd aineellisen oikeuden lisdksi myods menettelysddntojd. Tamén vuoksi
tavaramerkkien rekisterdintid koskevat keskeiset menettelysddnnot jdsenvaltioissa ja EU:n
tavaramerkkijirjestelméssd olisi yhtendistettdvd. Kansallisen lainsddddnnon mukaisten
menettelyjen osalta riittdd, kun vahvistetaan yleiset periaatteet, jolloin jasenvaltiot voivat

vapaasti antaa tarkempia saantoja.

On olennaista varmistaa, ettéd rekisterdidyt tavaramerkit saavat saman suojan kaikkien
jasenvaltioiden oikeusjérjestelmissd. Unionissa laajalti tunnetuille EU-tavaramerkeille
myOnnettyd laajaa suojaa vastaava suoja olisi myonnettdvd myos kansallisella tasolla
kaikille rekisterdidyille tavaramerkeille, jotka ovat laajalti tunnettuja kyseisessa

jésenvaltiossa.

Tama direktiivi ei saisi estdd jasenvaltioita jatkamasta vakiintuneiden tavaramerkkien
suojaamista, mutta direktiivissd ne olisi otettava huomioon vain niiden suhteessa

rekisterdityihin tavaramerkkeihin.
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(12)

(13)

(14)

Niiden pdamédrien saavuttaminen, joihin télld lainsdédddnnon lahentdmiselld pyritdén,
edellyttda, ettd rekisterdidyn tavaramerkin saamisen ja sdilyttimisen edellytykset ovat

kaikissa jdsenvaltioissa pddsadntdisesti samat.

Tédmin vuoksi on tarpeen luetella esimerkkejd merkeistd, jotka voivat olla
tavaramerkkeind, jos ne ovat omiaan erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut muiden
yritysten tavaroista ja palveluista. Jotta voitaisiin saavuttaa tavaramerkkien
rekisterdintijarjestelméin pddmairit eli turvata oikeusvarmuus ja moitteeton hallinto, on
my0s tirkedd vaatia, ettd merkki voidaan esittdé tavalla, joka on selked, tdsméllinen,
riippumaton, helposti saatavilla, ymmarrettiva, kestéva ja objektiivinen. Merkki olisi sen
vuoksi voitava esittdd missd tahansa asianmukaisessa muodossa yleisesti saatavilla olevaa
tekniikkaa kayttdmalld eikd siten vélttimattd graafisella tavalla, kunhan esitystapa tarjoaa

mainittujen padmairien kannalta tyydyttavét takeet.

Liséksi perusteet tavaramerkin hylkdamiselle ja mitdttdmyydelle, mukaan lukien
erottamiskyvyn puuttuminen tai tavaramerkin ja aikaisempien oikeuksien viliset ristiriidat,
olisi lueteltava tyhjentivésti, vaikka jotkin niistd perusteista ovat valinnaisia

jasenvaltioille, joiden olisi sen vuoksi voitava sdilyttdd tai lisétd ne lainsdadantoonsa.
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(15)

(16)

Unionin lainsdddannossa ja kansallisessa oikeudessa maantieteellisille merkinnéille
annettavan suojatason yhdenmukaisen ja kattavan soveltamisen varmistamiseksi
ehdottomien ja suhteellisten hylkédysperusteiden tutkinnassa koko unionissa tissa
direktiivissé olisi oltava samat maantieteellisid merkint6jd koskevat sddnndkset kuin
asetuksessa (EY) N:o 207/2009. Liséksi on aiheellista varmistaa, ettd ehdottomien
perusteiden soveltamisalaa laajennetaan siten, ettd sithen kuuluvat myds viinejd koskevat

suojatut perinteiset merkinnit ja aidot perinteiset tuotteet.

Rekisterdidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, ettd
tavaramerkki osoittaa alkuperdn. Tamén suojan olisi oltava ehdoton, jos sekd merkki ja
tunnus ettd tavarat tai palvelut ovat samoja. Suojan olisi oltava voimassa myos, jos sekd
merkki ja tunnus ettd tavarat tai palvelut ovat samankaltaisia. On vélttdmétontd méadaritelld
samankaltaisuuden kisite suhteessa sekaannusvaaraan. Sekaannusvaaran, jonka arviointi
riippuu lukuisista tekijoistd ja erityisesti siitd, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan
markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisterdityyn tunnukseen liittyvistd mielleyhtymista
sekd samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja tunnuksen seké niihin yhdistettyjen
tavaroiden tai palvelujen vililld, olisi oltava erityinen edellytys tillaiselle suojalle.
Sekaannusvaaran toteamistapojen ja erityisesti sitd koskevan todistustaakkaa koskevien
kysymysten olisi kuuluttava kansallisten menettelysdénndsten alaan, eikd tima direktiivi

saisi estdd soveltamasta tallaista lainsdadantoa.
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(17)

(18)

(19)

(20)

Jotta voidaan turvata oikeusvarmuus ja se, ettd etuoikeusperiaatetta, jonka mukaan
rekisterdity aiempi tavaramerkki asetetaan etusijalle suhteessa mydohemmin rekisterdityihin
tavaramerkkeihin, noudatetaan tdysin, on tarpeen sdétid, ettd tavaramerkin tuomien
oikeuksien noudattamisen varmistaminen ei saisi vaikuttaa ennen tavaramerkin haku- tai
etuoikeuspdivid saatuihin tavaramerkkien haltijoiden oikeuksiin. Tallainen ldhestymistapa
on sopusoinnussa 15 pdivand huhtikuuta 1994 tehdyn teollis- ja tekijdnoikeuksien
kauppaan liittyvid ndkokohtia koskevan sopimuksen, jdljempénd "TRIPS-sopimus',

16 artiklan 1 kohdan kanssa.

On aiheellista sdétéa, ettd tavaramerkin loukkaus voidaan vahvistaa vain, jos havaitaan,
ettd loukkaavaa merkkii tai tunnusta kdytetdin elinkeinotoiminnassa tavaroiden tai
palvelujen erottamiseksi toisistaan. Tunnuksen kidyton muihin tarkoituksiin kuin tavaroiden
tai palveluiden erottamiseksi toisistaan olisi kuuluttava kansallisen lainsdddédnnon

sdannosten soveltamisalaan.

Tavaramerkin loukkauksen késitteeseen olisi kuuluttava my6s merkin kiyttd toiminimené
tai vastaavana nimityksend siltd osin kuin kéyton tarkoituksena on tavaroiden tai

palvelujen erottaminen toisistaan.

Jotta voidaan turvata oikeusvarmuus ja tiysi yhdenmukaisuus unionin erityisen
lainsddddannon kanssa, on aiheellista sditda, ettd tavaramerkin haltijalla olisi oltava oikeus
kieltdd kolmatta osapuolta kayttimastid merkkid vertailevassa mainonnassa, jos téllainen
vertaileva mainonta on vastoin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivia

2006/114/EY".

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/114/EY, annettu 12 pdivéni joulukuuta
2006, harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 21).

10374/1/15REV 1 HG/kes 7

DGG 3B FI



21

(22)

Tavaramerkkisuojan lujittamiseksi ja vddrentdmisen torjunnan tehostamiseksi sekéd ottaen
huomioon jdsenvaltioiden kansainvéliset velvoitteet, jotka perustuvat Maailman
kauppajirjeston (WTO) oikeuskehykseen, erityisesti tullitariffeja ja kauppaa koskevan
yleissopimuksen V artiklaan, joka koskee kauttakulun vapautta, ja geneeristen ladkkeiden
osalta 14 pdivand marraskuuta 2001 hyvaksyttyyn, TRIPS-sopimusta ja kansanterveytta
koskevaan WTO:n Dohan ministerikokouksen julistukseen, tavaramerkin haltijalla olisi
oltava oikeus estdd kolmansia osapuolia tuomasta tavaroita elinkeinotoiminnan yhteydessa
sithen jdsenvaltioon, jossa tavaramerkki on rekisterdity, vaikka niité ei luovuteta siella
vapaaseen litkkeeseen, jos tillaiset tavarat tulevat kolmansista maista ja niilld on ilman
lupaa tavaramerkki, joka on samanlainen tai olennaisesti samankaltainen kuin

tavaramerkki, joka on rekisterdity kyseisenkaltaisille tavaroille.

Tété varten olisi oltava sallittua, ettd tavaramerkin haltijat estdvit tavaramerkkia
loukkaavien tavaroiden maahanpéésyn ja tillaisten tavaroiden sijoittamisen kaikissa
tullitoiminnan tilanteissa, mika koskee erityisesti kauttakulkua, uudelleenlastausta,
varastointia, vapaa-alueita, viliaikaista varastointia, sisdisté jalostusta ja véliaikaista
padsyd, mukaan lukien siind tapauksessa, ettei tillaisia tavaroita ole tarkoitus saattaa
kyseisen jasenvaltion markkinoille. Tullitarkastuksia tehdesséddn tulliviranomaisten olisi
kéytettidvi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 608/2013" sdddettyi
toimivaltaa ja siind médriteltyjd menettelyjd, mukaan lukien oikeudenhaltijoiden
pyynndsté. Tulliviranomaisten olisi erityisesti suoritettava asiaankuuluvat tarkastukset

riskianalyysin kriteerien perusteella.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 608/2013, annettu 12 pdivéna
kesdkuuta 2013, teollis- ja tekijédnoikeuksien tullivalvonnasta ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1383/2003 kumoamisesta (EUVL L 181, 29.6.2013, s. 15).
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(23)

(24)

(25)

(26)

Jotta voitaisiin sovittaa yhteen toisaalta tarve varmistaa tosiasiallinen
tavaramerkkioikeuksien noudattaminen ja toisaalta tarve vilttdd se, ettd estettdisiin
laillisten tavaroiden kaupan pitdminen vapaasti, tavaramerkin haltijan oikeuden olisi
rauettava, jos tdmédn mukaisesti kdynnistetyn menettelyn aikana, kun asia on annettu
sellaisen lainkdyttoelimen tai muun viranomaisen késiteltdviksi, jolla on toimivalta tehda
ratkaisu siitd, onko rekisterdityéd tavaramerkkia loukattu, tavaroiden ilmoittaja tai
tavaroiden haltija pystyy osoittamaan, ettd rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla ei ole
oikeutta estdi tavaroiden saattamista markkinoille maassa, joka on niiden lopullinen

maaranpaa.

Asetuksen (EU) N:o 608/2013 28 artiklassa sdaddetddn, ettd oikeudenhaltijaa pidetddn
korvausvelvollisena tavaroiden haltijan kérsimistd vahingoista muun muassa silloin, kun

myO6hemmin todetaan, ettd kyseiset tavarat eivét loukkaa teollis- tai tekijédnoikeutta.

Olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitd geneeristen lddkkeiden sujuvan kauttakulun
varmistamiseksi. Yhteisen kansainvilisen nimiston mukaisten nimien (INN-nimet) osalta,
jotka maailmanlaajuisesti tunnustetaan lddkevalmisteiden vaikuttavien aineiden
geneerisiksi nimiksi, on tirke#d ottaa asianmukaisesti huomioon tavaramerkkioikeuksien
vaikutusten nykyiset rajoitukset. Tastd syystd tavaramerkin haltijalla ei saisi olla oikeutta
ladkkeen vaikuttavan ainesosan yhteisen kansainvélisen nimiston mukaisen nimen (INN) ja
tavaramerkin vilisten samankaltaisuuksien perusteella estdd kolmatta osapuolta tuomasta
tavaroita jasenvaltioon, jossa tavaramerkki on rekisterdity, jos niitd ei luovuteta sielld

vapaaseen litkkeeseen.

Jotta rekisterdityjen tavaramerkkien haltijat voisivat torjua vadrentdmistd tehokkaammin,
niilld olisi oltava oikeus kieltdd loukkaavan tavaramerkin paneminen tavaroihin ja tietyt

tavaramerkin panemista edeltidvit valmistelutoimet.
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27)

(28)

Tavaramerkilld myonnettévien yksinoikeuksien ei pitéisi antaa tavaramerkin haltijalle
oikeutta kieltdd kolmansia osapuolia kdyttdmastd merkkeji tai merkint6jd, kun kiytto on
oikeudenmukaista ja noudattaa siten hyviai liiketapaa. Tasapuolisten olosuhteiden
luomiseksi toiminimille ja tavaramerkeille sitd taustaa vasten, ettd toiminimille
myonnetddn sddnndnmukaisesti rajoittamaton suoja myohempii tavaramerkkeja vastaan,
téllaisen kédyton olisi katsottava kattavan ainoastaan kolmannen osapuolen henkilénimen
kayton. Téllaisen kdyton olisi lisdksi sallittava kuvailevien tai muiden kuin
erottamiskykyisten merkkien tai merkintdjen kayttd yleensd. Tavaramerkin haltijalla ei
my0skain saisi olla oikeutta estdd tavaramerkin oikeudenmukaista ja vilpitonta kayttoa
tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseen haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa
tavaroihin tai palveluihin haltijan tavaroina tai palveluina. Tavaramerkin kéytto, jolla
kolmannet osapuolet pyrkivit kiinnittdméan kuluttajan huomion sellaisten aitojen
tavaroiden jalleenmyyntiin, jotka on alun perin myyty tavaramerkin haltijan toimesta tai
suostumuksella Euroopan unionissa, olisi katsottava oikeudenmukaiseksi, kun siind
samalla noudatetaan hyvai liiketapaa. Kolmansien osapuolien toimesta taiteellista ilmaisua
varten tapahtuva tavaramerkin kaytto olisi katsottava oikeudenmukaiseksi, kun siiné
samalla noudatetaan hyvéaa liiketapaa. Lisdksi titd direktiivia olisi sovellettava tavalla, jolla
varmistetaan perusoikeuksien ja -vapauksien sekd varsinkin sananvapauden tdysimidrdinen

kunnioittaminen.

Tavaroiden vapaan litkkuvuuden periaatteesta johtuu, ettei tavaramerkin haltijalla olisi
oltava oikeutta kieltdd kolmatta osapuolta kdyttdmasta tavaramerkkié tavaroissa, jotka
haltija itse tai hinen suostumuksellaan joku muu on laskenut liikkeeseen unionissa téti
tavaramerkkid kdyttéen, jollei haltija ole laillisin perustein oikeutettu vastustamaan

tavaroiden myohempéa kaupan pitdmista.
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(30)

(€1Y

Oikeusvarmuuden vuoksi ja puuttumatta epioikeutetulla tavalla aikaisemman tavaramerkin
haltijan etuihin on tirkedd sdétda, ettd tima ei endd saa vaatia omaa tavaramerkkidan
myOhemmaén tavaramerkin mitattoméksi julistamista tai vastustaa sen kayttdmisté, jos hdn
on kdyttdmisestd tietoisena sallinut pitkdhkon ajan jatkuneen kiyttdmisen eikd myShempéaa

tavaramerkkid koskevaa hakemusta ole tehty vilpillisessid mielessa.

Oikeusvarmuuden turvaamiseksi ja laillisesti saatujen tavaramerkkioikeuksien
suojaamiseksi on aiheellista ja tarpeen sddtda vaikuttamatta periaatteeseen, jonka mukaan
myO6hempad tavaramerkkii ei voida toimeenpanna vastoin aikaisempaa tavaramerkkid, ettd
aikaisempien tavaramerkkien haltijoilla ei saisi olla oikeutta saada myohempéaa
tavaramerkkid hylétyksi tai mitdtoidyksi eikd vastustaa sen kéytt6d, kun myohempi
tavaramerkki saatiin ajankohtana, jona aikaisempi tavaramerkki olisi voitu julistaa
mitittomaksi tai menettdd esimerkiksi siksi, ettd se ei ollut vield saavuttanut
erottamiskykyé kiytossd, tai jos aikaisempaa tavaramerkkii ei voitu toimeenpanna vastoin
myohempéd tavaramerkkid, koska tarvittavat edellytykset eivit tiayttyneet, esimerkiksi kun

aikaisempi tavaramerkki ei ollut vield laajalti tunnettu.

Tavaramerkit téyttavat tarkoituksensa, joka on tavaroiden tai palvelujen erottaminen
muista tavaroista ja palveluista ja valmiuksien antaminen kuluttajille tehda tietoon
perustuvia valintoja, vain silloin, kun tavaramerkkeja todella kiytetddn markkinoilla.
Kayttod koskeva vaatimus on tarpeen myds unionissa rekisterdityjen ja suojattujen
tavaramerkkien kokonaisméérin ja samalla niitd koskevien riitojen méarin
vahentdmiseksi. Tamén vuoksi on tirkeéda edellyttds, ettd rekisteroityjd tavaramerkkeja
todella kdytetddn niiden tavaroiden tai palvelujen yhteydessd, joita varten ne on
rekisterdity, tai jos niitd ei kiytetd tdssd yhteydessd viiden vuoden kuluessa

rekisterdintimenettelyn pdatokseen saattamisen pdivimaérastd, ettd ne ovat menetettdvissa.
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(32)

(33)

(34)

(35)

Rekisteroity tavaramerkki olisi siten suojattava vain silti osin kuin siti todella kaytetién,
eikd rekisterdidyn aikaisemman tavaramerkin pitdisi antaa haltijalleen oikeutta vastustaa
tai mitdt6ida myohempédd tavaramerkkid, jos kyseinen haltija ei ole asettanut
tavaramerkkidén todelliseen kdyttoon. Lisdksi jasenvaltioiden olisi sdddettdva, ettd
tavaramerkkiin ei voida vedota pétevisti loukkausta koskevassa oikeudenkdynnissé, jos
vditteen johdosta todetaan, ettd tavaramerkki voitaisiin menettid, tai kun myohempéi
oikeutta vastaan aloitetaan oikeudelliset toimenpiteet, tavaramerkki olisi voitu menettéd,

kun myohempi oikeus saatiin.

On aiheellista sddtii, ettd jos kansallisen tavaramerkin tai tavaramerkin, jonka
kansainvélinen rekisterdinti on voimassa jasenvaltiossa, perusteella on vaadittu
ailemmuutta EU-tavaramerkille ja tavaramerkistd, johon aiemmuusvaatimus perustuu, on
sen jalkeen luovuttu tai sen on annettu raueta, kyseisen tavaramerkin pitevyys voidaan
edelleen riitauttaa. Riitautus olisi rajattava tilanteisiin, joissa tavaramerkki olisi voitu

julistaa mitattomaksi tai menettdd ajankohtana, jona se poistettiin rekisterista.

Johdonmukaisuuden vuoksi ja tavaramerkkien kaupallisen hyddyntdmisen helpottamiseksi

unionissa olisi sddnnot, joita sovelletaan tavaramerkkeihin omistusoikeuden kohteina,
yhtendistettdva asianmukaisessa laajuudessa jo voimassa olevien EU-tavaramerkkeja
koskevien sdéntdjen kanssa, ja niihin olisi kuuluttava sdant6ja luovutuksesta ja siirrosta,

kayttdluvasta, esineoikeuksista sekd pakkotdytdntdonpanosta.

Yhteisomerkit ovat osoittautuneet hyddylliseksi vélineeksi sellaisten tavaroiden tai
palvelujen myynnin edistdmiseksi, joilla on yhteisid erityisominaisuuksia. Sen vuoksi
kansallisiin yhteisomerkkeihin on aiheellista soveltaa samankaltaisia sdént6ja kuin

Euroopan unionin yhteisomerkkeihin.
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(36)

(37

(3%)

Tavaramerkkisuojan saannin parantamiseksi ja helpottamiseksi seké oikeusvarmuuden ja
ennakoitavuuden lisddmiseksi olisi jisenvaltioissa noudatettavan tavaramerkkien
rekisterdintimenettelyn oltava tehokas ja avoin, ja siind olisi noudatettava EU-

tavaramerkkeihin sovellettavien sidéntdjen kaltaisia sdéntoja.

Oikeusvarmuuden turvaamiseksi tavaramerkkioikeuksien soveltamisalan osalta ja
tavaramerkkisuojan saannin helpottamiseksi tavaramerkkihakemuksen kattamien
tavaroiden ja palvelujen nimikkeisiin ja luokitukseen olisi sovellettava samoja sdintdja
kaikissa jasenvaltioissa, ja sddnndt olisi yhtendistettdva EU-tavaramerkkeihin
sovellettavien sdéntojen kanssa. Jotta toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimijat
voisivat maarittda pelkéstddn hakemuksen perusteella haettavan tavaramerkkisuojan
laajuuden, tavarat ja palvelut olisi nimettéva riittdvén selkedsti ja tdsmaéllisesti.
Yleisnimikkeiden kdyttoa olisi tulkittava siten, ettd se kattaa vain nimikkeen kirjaimellisen
merkityksen selkedsti kattamat tavarat ja palvelut. Selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi
keskusvirastojen olisi yhteistyOssé toistensa kanssa pyrittdvd kokoamaan luettelo
hallinnollisista kdytdnndisti, joita kukin keskusvirasto noudattaa tavaroiden ja palvelujen

luokituksessa.

Tehokkaan tavaramerkkisuojan varmistamiseksi jdsenvaltioiden olisi luotava tehokas
hallinnollinen viitemenettely, jonka avulla ainakin aikaisempien tavaramerkkioikeuksien
haltija ja henkil6t, joilla on asiaankuuluvan lain nojalla oikeus kiyttda suojatusta
alkuperdnimityksesti tai maantieteellisestd merkinnésté johtuvia oikeuksia, voivat
vastustaa tavaramerkkihakemuksen rekisterdintid. Tarjotakseen tehokkaat keinot
tavaramerkkien menettdmiseen tai julistamiseen mitdttomiksi jasenvaltioiden olisi liséksi
sdddettdva menettdmisessd tai mitdttomaksi julistamisessa noudatettavasta hallinnollisesta
menettelystd pidemmassa kansallisen lainsdédddnnon osaksi saattamista koskevassa

médrdajassa, joka on seitsemdn vuotta tdmén direktiivin voimaantulosta.
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(39) On suotavaa, ettd jisenvaltioiden teollisoikeuksien keskusvirastot ja Benelux-maiden
teollis- ja tekijdnoikeusvirasto tekevit yhteistyotd keskenddn ja Euroopan unionin
teollisoikeuksien viraston kanssa kaikilla tavaramerkkien rekisterdinnin ja hallinnoinnin
aloilla edistédkseen kdyténtdjen ja vélineiden ldhentdmistd esimerkiksi luomalla ja
paivittdimalla yhteisid tai toisiinsa yhdistettyja tietokantoja ja portaaleita konsultaatioita ja
tutkimuksia varten. Jdsenvaltioiden olisi myos varmistettava, ettd niiden keskusvirastot
tekevit yhteistyotd keskenédén ja Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston kanssa
kaikilla muilla toimintansa aloilla, jotka ovat merkityksellisid tavaramerkkien

suojaamiseksi unionissa.

(40) Tama direktiivi el saisi estdd jdsenvaltioita soveltamasta tavaramerkkeihin muita kuin
tavaramerkkilainsddddntonsd sddnnoksid, esimerkiksi niiden vilpillisti kilpailua,

yksityisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia sdannoksia.

(41) Jasenvaltioita sitoo teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus, jaljempéna
'Pariisin yleissopimus', ja TRIPS-sopimus. On vilttamitontd, ettd tima direktiivi on tdysin
yhdenmukainen mainittujen yleissopimuksen ja sopimuksen kanssa. Tdma direktiivi ei
saisi vaikuttaa kyseisistd yleissopimuksesta ja sopimuksesta johtuviin jadsenvaltioiden
velvoitteisiin. Tarvittaessa olisi sovellettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn

sopimuksen 351 artiklan toista kohtaa.
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(42)

(43)

(44)

(45)

Jasenvaltiot eivit voi riittdvélla tavalla saavuttaa timén direktiivin tavoitteita, joita ovat
hyvin toimivien sisdmarkkinoiden vahvistaminen ja luominen seké tavaramerkkien
rekisterdinnin, hallinnoimisen ja suojaamisen helpottaminen unionissa kasvun ja
kilpailukyvyn edistamiseksi, vaan ne voidaan niiden laajuuden ja vaikutusten vuoksi
saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteita
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen
mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tassa

direktiivissé ei ylitetd sitd, mika on tarpeen ndiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivilld 95/46/EY" siannelladn henkildtietojen

kisittelyd, joka suoritetaan jasenvaltioissa tdssd direktiivissa tarkoitetuissa yhteyksissa.

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:0 45/2001* 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hén on antanut lausunnon

11 pdivéna heindkuuta 2013.

Velvollisuus saattaa tdma direktiivi osaksi kansallista lainsdddantoé olisi rajoitettava
koskemaan ainoastaan niitd sdénndksid, joilla muutetaan aikaisemman direktiivin sisaltoa.
Velvollisuus saattaa sisdlloltddn muuttumattomat sdénndkset osaksi kansallista

lainsdddéntod perustuu aikaisempaan direktiiviin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY annettu 24 pdivéina lokakuuta 1995,
yksildiden suojelusta henkilGtietojen kisittelyssd ja ndiden tietojen vapaasta litkkuvuudesta
(EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 pdivana joulukuuta
2000, yksildiden suojelusta yhteisdjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilétietojen
kisittelyssé ja ndiden tietojen vapaasta litkkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).
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(46) Tama direktiivi ei vaikuta jasenvaltioiden direktiivin 2008/95/EY mukaiseen
velvollisuuteen, joka koskee direktiivin 2008/95/EY liitteessé I olevassa B osassa esitettyd

méidréaikaa, jossa direktiivi 89/104/ETY on saatettava osaksi kansallista lainsdddantoa,

OVAT HYVAKSYNEET TAMAN DIREKTIIVIN:
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1 luku

Yleiset maaraykset

1 artikla

Soveltamisala

Tatd direktiivid sovelletaan tavaroiden tai palvelujen osalta kaikkiin tavaramerkkeihin, jotka on
rekisterdity jisenvaltiossa varsinaisiksi tavaramerkeiksi tai takuu- tai tarkastusmerkeiksi taikka
yhteisomerkeiksi tai joiden rekisterdimiseksi téllaiseksi merkiksi on tehty hakemus jésenvaltiossa
taikka jotka on rekisterdity tai joiden rekisterdimiseksi on tehty hakemus Benelux-maiden teollis- ja

tekijdnoikeusvirastoon tai joiden kansainvélinen rekisterdinti on voimassa jdsenvaltiossa.

2 artikla
Midritelmdit
Téssd direktiivissa tarkoitetaan
a) 'keskusvirastolla' tavaramerkkien rekisterdinnisté vastaavaa jdsenvaltion teollisoikeuksien

keskusvirastoa tai Benelux-maiden teollis- ja tekijdnoikeusvirastoa;

b) 'rekisterilld' keskusviraston pitiméaa tavaramerkkirekisteria.
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2 luku

Tavaramerkkeja koskeva aineellinen oikeus

1 JAKSO
TAVARAMERKIN MUODOSTAVAT MERKIT

3 artikla

Merkit, jotka voivat muodostaa tavaramerkin

Tavaramerkkini voi olla miké tahansa merkki, erityisesti sanat, henkilonnimet mukaan lukien, tai

kuviot, kirjaimet, numerot, virit, tavaroiden tai niiden paillyksen muoto tai dénet, jos:

a) sellaisella merkilld voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten

tavaroista tai palveluista, ja

b) merkki voidaan esittdd rekisterissé tavalla, joka mahdollistaa sen, ettd toimivaltaiset

viranomaiset ja yleiso voivat méérittdd sen haltijan saaman suojan selkeén ja tisméllisen

kohteen.
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2 JAKSO
HYLKAYSPERUSTEET JA MITATTOMYYSPERUSTEET

4 artikla

Ehdottomat hylkdys- ja mitdittomyysperusteet

1. Seuraavia merkkejd ei saa rekisterdid tai, jos ne on rekisterdity, ne on julistettava

mitattomiksi:
a)  merkit, jotka eivét voi olla tavaramerkkeini;
b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c)  yksinomaan sellaisista merkeisti tai merkinndistd muodostuvat tavaramerkit, jotka
voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, maaraa,
kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai

palvelujen ominaisuuksia;

d)  yksinomaan sellaisista merkeisti tai merkinndistd muodostuvat tavaramerkit, jotka

ovat tulleet yleisessi kielenkdytossd tai hyvédn kauppatavan mukaan tavanomaisiksi;
e)  merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

1)  tavaroiden luonteenomaisesta muodosta tai muusta ominaispiirteest;
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ii)  teknisen tuloksen saavuttamiseksi vilttimattomasta tavaroiden muodosta tai

muusta ominaispiirteesta;

i) tavaroiden arvoon olennaisesti vaikuttavasta tavaroiden muodosta tai muusta

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

g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleis6d harhaan esimerkiksi tavaroiden tai

palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperin suhteen;

h)  tavaramerkit, joihin ei ole saatu toimivaltaisten viranomaisten lupaa ja joita
teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen, jdljempéana 'Pariisin
yleissopimus', 6 ter artiklan mukaan ei saa rekisterdidé tai jotka mainitun artiklan

mukaan on julistettava mitéttomiksi;

1)  tavaramerkit, jotka on jétetty rekisterdinnin ulkopuolelle alkuperdnimitysten tai
maantieteellisten merkintdjen suojaa koskevan unionin lainsdddédnnon tai kyseisen
jasenvaltion kansallisen oikeuden nojalla tai sellaisten kansainvilisten sopimusten

nojalla, joissa unioni tai kyseinen jdsenvaltio on sopimuspuolena;

j)  tavaramerkit, jotka on jitetty rekisterdinnin ulkopuolelle viinejd koskevien
perinteisten merkintdjen suojaa koskevan unionin lainsdéddannon tai sellaisten

kansainvélisten sopimusten nojalla, joissa unioni on sopimuspuolena;

k)  tavaramerkit, jotka on jdtetty rekister6innin ulkopuolelle aitojen perinteisten
tuotteiden suojaa koskevan unionin lainsdddédnndn tai sellaisten kansainvilisten

sopimusten nojalla, joissa unioni on sopimuspuolena;
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1)  tavaramerkit, jotka muodostuvat sellaisesta aiemmasta kasvin lajikenimesté, joka on
rekisterdity kasvinjalostajanoikeuksien suojaa koskevan unionin lainsdddédnnon tai
kyseisen jdsenvaltion kansallisen oikeuden tai sellaisten kansainvilisten sopimusten
mukaisesti, joissa unioni on sopimuspuolena, tai jotka jiljittelevit olennaisilta
osiltaan téllaista aiempaa lajikenimed ja jotka viittaavat kasvilajikkeisiin, jotka ovat

samaa tai ldheistd sukua olevaa lajia.

2. Tavaramerkki on julistettava mitéttdméksi, jos hakija on tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen tehdessddn toiminut vilpillisessd mielessé. Jasenvaltio voi myos

sadtad, ettd tillaista tavaramerkkii ei saa rekisteroida.

3. Jasenvaltio voi sddtdd, ettd tavaramerkkid ei saa rekisteroida tai, jos se on rekisterdity, ettd

se on julistettava mitdttdmaéksi, jos:

a)  tavaramerkin kéyttd voidaan kieltdd muun lainsdddédnnon nojalla kuin kyseisen

jasenvaltion tai unionin tavaramerkkeji koskevan oikeuden nojalla;

b)  tavaramerkki sisdltdd merkin, jolla on huomattavaa vertauskuvallista arvoa, kuten

erityisesti uskonnollisen vertauskuvan;

c) tavaramerkki siséltdd muun kuin Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa tarkoitetun
tunnuksen, tunnusmerkin tai vaakunan, joka koskee julkista etua, eikd toimivaltainen

viranomainen ole antanut lupaa sen rekisterdintiin jasenvaltion oikeuden mukaisesti.
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4, Tavaramerkiltd ei saa evita rekisterointid 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos
tavaramerkki on ennen rekisterdintihakemuksen tekopdivaa kdytossa tullut
erottamiskykyiseksi. Tavaramerkkii ei saa julistaa mitittoméaksi ndiden samojen
perusteiden mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen mitdttdmyysvaatimuksen tekopéivaé

kéytossa tullut erottamiskykyiseksi.

5. Jasenvaltio voi sddtdd, ettd 4 kohtaa sovelletaan my®os, jos tavaramerkki on tullut
erottamiskykyiseksi rekisterdintihakemuksen tekopdivin jdlkeen mutta ennen

rekisterdintipdivaa.

5 artikla

Relatiiviset hylkdys- ja mitdttomyysperusteet

1. Tavaramerkkid ei saa rekister6ida tai, jos se on rekisterdity, se on julistettava mitittomaiksi,

jos:

a)  se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten
tavaramerkkid haetaan tai tavaramerkki on rekisterodity, ovat samoja kuin tavarat tai

palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkid suojataan;

b)  sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki tai ettd
kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai
samankaltaisia, yleison keskuudessa on sekaannusvaara, mukaan lukien vaara

tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasta.
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2. Edelld 1 kohdassa 'aikaisemmilla tavaramerkeilld' tarkoitetaan

a)

b)

d)

seuraavia tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihakemuksen hakemuspaiva on
aikaisempi kuin tavaramerkin rekisterdintihakemuksen hakemuspiivé, ottaen

huomioon niiden mahdolliset etuoikeusvaatimukset:
i)  EU-tavaramerkit;

11)  kyseisessd jasenvaltiossa rekisterdidyt tavaramerkit sekd Belgian,
Luxemburgin tai Alankomaiden osalta Benelux-maiden teollis- ja

tekijdnoikeusvirastossa rekisterdidyt tavaramerkit;

iii) tavaramerkit, joiden kansainvélinen rekisterdinti on voimassa kyseisessi

jasenvaltiossa;

EU-tavaramerkkej, joilla asetuksen (EY) N:o 207/2009 mukaan on aiemmuus a
alakohdan ii ja iii alakohdassa tarkoitetuista tavaramerkeistd silloinkin kun viimeksi

mainitusta tavaramerkistd on luovuttu tai sen on annettu raueta;

hakemuksia a tai b alakohdassa tarkoitettujen tavaramerkkien rekisterdimiseksi, jos

tavaramerkit rekister6idaan;

tavaramerkkejd, jotka tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekopidivana tai
tavaramerkin rekisterdintihakemuksen etuoikeuspidivani ovat kyseisessi
jasenvaltiossa yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa

tarkoitetussa merkityksessa.
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Tavaramerkkié ei liséksi saa rekisterdida tai, jos se on rekisterdity, se on julistettava

mitdttomaksi,

a)

b)

jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki riippumatta siit4,
ovatko tavarat tai palvelut, joita varten sitd haetaan tai rekisterdidddn, samoja,
samankaltaisia tai ei samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi
tavaramerkki on rekisterdity, kun aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu
jasenvaltiossa, jota varten rekisterdintid on haettu tai jossa tavaramerkki on
rekisterdity, tai EU-tavaramerkin tapauksessa tavaramerkki on laajalti tunnettu
unionissa ja myohemmaén tavaramerkin aiheeton kayttd merkitsisi
epdoikeudenmukaisen edun saamista aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvysta tai
maineesta taikka olisi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai

maineelle;

jos tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja hakee tavaramerkin rekisterdintia
omissa nimissddn ilman haltijan lupaa, jollei asiamies tai edustaja pysty

perustelemaan toimiaan;

jos ja siltd osin kuin alkuperidnimitysten ja maantieteellisten merkintdjen suojaa

koskevan unionin lainsddddnndn tai kyseisen jasenvaltion lainsddddnnon mukaisesti:

1) alkuperanimitystd tai maantieteellistd merkintdd koskeva hakemus oli jo jitetty
unionin lainsdddédnnodn tai kyseisen jdsenvaltion lainsdddannén mukaisesti
ennen tavaramerkin rekisterdintihakemuksen hakemispéivaa tai hakemuksen
etuoikeuspdivid, edellyttien, ettd kyseinen nimitys tai merkinta rekister6idaan

my6hemmin,;
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ii)  kyseinen alkuperdnimitys tai maantieteellinen merkinti antaa henkil6lle, jolla
on asiaa koskevan lainsddddnnon mukaisesti lupa kayttda siitd johtuvia

oikeuksia, oikeuden kieltdd my6hemmaén tavaramerkin kaytto.

4, Jasenvaltio voi sditdd, ettd tavaramerkkié ei saa rekisterdida tai, jos se on rekisteroity, ettd

se on julistettava mitdttomaksi, jos ja siltd osin kuin:

a)  oikeudet rekister6imattomidn tavaramerkkiin taikka muuhun elinkeinotoiminnassa
kiytettyyn merkkiin on saatu ennen paivii, jona hakemus mydhemmaén tavaramerkin
rekisterdimiseksi on tehty tai josta myShemmaén tavaramerkin
rekisterdintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta, ja rekisterdiméttdman
tavaramerkin tai muun merkin haltijalla on oikeus kieltid mydhemmain tavaramerkin

kiyttdminen;

b) tavaramerkin kdyttd voidaan kieltdd muun kuin 2 kohdassa tai timin kohdan a

alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden nojalla ja erityisesti, jos kyseessd on
1) oikeus nimeen,

i1)  oikeus omaan kuvaan,

ii1)  tekijanoikeus,

iv)  teollisoikeus,
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c) tavaramerkki on sekoitettavissa ulkomailla suojattuun aikaisempaan tavaramerkkiin,

edellyttden, ettd hakemuksen tekopdivana hakija toimi vilpillisessd mielessa.

5. Jasenvaltioiden on varmistettava, ettd tarkoituksenmukaisissa olosuhteissa rekisterdintia ei
tarvitse evéata tai tavaramerkkid julistaa mitdttomaksi tapauksissa, joissa aikaisemman
tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija antaa suostumuksensa myohemmén

tavaramerkin rekisterdintiin.

6. Jasenvaltio voi 1-5 kohdasta poiketen sddtia, ettd kyseisessd jdsenvaltiossa ennen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY" noudattamisen edellyttimien sianndsten
voimaantulopdivdi voimassa olleita rekisterdinnin hylkdysperusteita ja
mitdttomyysperusteita sovelletaan tavaramerkkeihin, joita koskeva hakemus on tehty

ennen mainittua paivaa.

6 artikla

Tavaramerkin mitdttomyyden tai menettdmisen vahvistaminen jdlkikdteen

Jos kansallisen tavaramerkin tai tavaramerkin, jonka kansainvilinen rekisterdinti on voimassa
Jjdsenvaltiossa ja josta on luovuttu tai jonka on annettu raueta, perusteella vaaditaan aiemmuutta EU-
tavaramerkille, sen tavaramerkin mitittomyys tai menettiminen, johon aiemmuusvaatimus
perustuu, voidaan vahvistaa jalkikdteen, edellyttiden, ettd mitidttomyys tai menettiminen olisi myos
voitu julistaa ajankohtana, jona tavaramerkistd luovuttiin tai jona sen annettiin raueta. Talloin

ailemmuuden vaikutukset lakkaavat.

Ensimmadinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY, annettu 21 pdivind joulukuuta 1988,
jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon lahentdmisestd (EYVL L 40,11.2.1989, s. 1).

10374/1/15 REV 1 HG/kes 26
DGG 3B FI



7 artikla

Vain joitakin tavaroita tai palveluja koskevat hylkdysperusteet ja mitdittomyysperusteet

Jos tavaramerkin rekisterdinnin hylkdysperusteet tai mitittomyysperusteet koskevat vain joitakin
tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkié on haettu tai joita varten se on rekisterdity,

rekisterdinnin hylkdédminen tai mitittdmyys koskee vain ndité tavaroita tai palveluja.

8 artikla
Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai laajan tunnettavuuden puuttuminen esteend

rekisteroidyn tavaramerkin julistamiselle mitdttomdksi

Vaatimus tavaramerkin julistamisesta mitéttoméksi aikaisemman tavaramerkin perusteella ei voi
tulla hyvéksytyksi mitdttomyysvaatimuksen tekoajankohtana, jos se ei olisi voinut tulla

hyviksytyksi myohemmaén tavaramerkin haku- tai etuoikeuspdivéni jostain seuraavista syista:

a) jos aikaisempi tavaramerkki, joka voitaisiin julistaa mitdttoméksi 4 artiklan 1 kohdan b,
c tai d alakohdan nojalla, ei ollut vield tullut erottamiskykyiseksi 4 artiklan 4 kohdan

mukaisesti;

b) jos mitittdmyysvaatimus perustuu 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaan eiké aikaisempi
tavaramerkki ollut vield tullut riittdvin erottamiskykyiseksi tukeakseen 5 artiklan 1 kohdan

b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran toteamista;

c) jos mitdttdmyysvaatimus perustuu 5 artiklan 3 kohdan a alakohtaan eika aikaisempi
tavaramerkki ollut vield laajalti tunnettu 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla

tavalla.
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9 artikla

Kdyton sallimisesta johtuvat mitdttomdksi julistamisen esteet

1. Jos 5 artiklan 2 kohdassa tai 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin
haltija on jdsenvaltiossa yhtdjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut siind jisenvaltiossa
rekister6idyn myohemmain tavaramerkin kéyton tistd kdytosta tietoisena, tilld haltijalla ei
endd ole oikeutta aikaisemman tavaramerkin perusteella vaatia myohemman tavaramerkin
julistamista mitattdméksi koskien tavaroita tai palveluita, joissa myohempai tavaramerkkia
on kaytetty, ellei myohemmaén tavaramerkin haltija rekisterdintihakemuksen tehdessidin

ollut toiminut vilpillisessd mielessé.

2. Jasenvaltio voi sdatda, ettd taimén artiklan 1 kohtaa sovelletaan minké tahansa muun

5 artiklan 4 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden haltijaan.

3. Myo6hemmin rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla ei 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa
tapauksissa ole oikeutta vastustaa aikaisemman oikeuden kéyttamistd, vaikka aikaisempaan

oikeuteen ei endéd voida vedota myohempai tavaramerkkié vastaan.
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3 JAKSO
TAVARAMERKIN ANTAMAT OIKEUDET JA OIKEUKSIEN
RAJOITUKSET

10 artikla

Tavaramerkin antamat oikeudet
1. Tavaramerkin haltijalla on rekisterdinnin perusteella tavaramerkkiin yksinoikeudet.

2. Rajoittamatta ennen rekisterdidyn tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspdivii saatujen
haltijoiden oikeuksien soveltamista kyseisen rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on
oikeus estdd kaikkia kolmansia osapuolia ilman hinen suostumustaan kédyttamasta

elinkeinotoiminnassa mitddn merkkii tavaroita tai palveluja varten, jos:

a)  merkki on sama kuin tavaramerkki ja sitd kdytetdén samoja tavaroita tai palveluja

varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisterdity;

b)  merkki on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki ja sitd kdytetddn samoja tai

samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten tavaramerkki on

rekisterdity, jos tdmi aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran, mukaan lukien

vaara merkin ja tavaramerkin vilisestd mielleyhtymaésta;
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merkki on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki riippumatta siitd, kdytetaanko
sitd sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja, samankaltaisia tai ei
samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, kun viimeksi
mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu kyseisessi jésenvaltiossa ja kun merkin
aiheeton kayttd merkitsee epdoikeudenmukaisen edun saamista tavaramerkin
erottamiskyvysté tai maineesta taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai

maineelle.

3. Edelld 2 kohdassa sdddetyin edellytyksin voidaan kieltda erityisesti

a)  merkin paneminen tavaroihin tai niiden paillyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tillaisia
tarkoituksia varten merkkié kiyttien taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen
merkkid kayttéen;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkid kayttden;

d)  merkin kdytto toimi- tai liitkenimena taikka toimi- tai litkkenimen osana;

e)  merkin kdyttiminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa;

f)  merkin kdytto vertailevassa mainonnassa direktiivin 2006/114/EY vastaisella tavalla.
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4. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on myds oikeus estdé kaikkia kolmansia osapuolia
tuomasta elinkeinotoiminnan yhteydessé tavaroita jisenvaltioon, jossa tavaramerkki on
rekisterdity, luovuttamatta niita sielld vapaaseen liikkeeseen, jos kyseiset tavarat, mukaan
lukien pééllykset, tulevat kolmansista maista ja niissi on ilman lupaa tavaramerkki, joka on
sama kuin tavaramerkki, joka on rekisteroity téllaisia tavaroita varten, tai jota ei voida
erottaa olennaisilta ominaisuuksiltaan kyseisestd tavaramerkistd, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta ennen rekisterdidyn tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspdivéd saatuja

haltijoiden oikeuksia.

Tavaramerkin haltijalle ensimmadisen alakohdan mukaisesti kuuluva yksinoikeus raukeaa,
jos sen menettelyn kuluessa, jossa ratkaistaan, onko rekisterdityé tavaramerkkid loukattu,
ja joka on kédynnistetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 608/2013
mukaisesti, tavaroiden ilmoittaja tai tavaroiden haltija esittdd ndyttod siité, ettd
rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltdé tavaroiden saattamista

markkinoille maassa, joka on niiden lopullinen mééranpéa.

5. Jos jdsenvaltion lain mukaan ei ole voitu kieltdd merkin kéyttdmistd 2 kohdan b tai
c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ennen péivid, jona direktiivin 89/104/ETY
noudattamisen edellyttimét sidnndkset ovat tulleet voimaan asianomaisessa jasenvaltiossa,
tavaramerkin antamien oikeuksien perusteella ei voida estdd merkin kdyttimisen

jatkamista.

6. Mité 1, 2, 3 ja 5 kohdassa sdéddetdin, ei estd jdsenvaltioita soveltamasta niiden sddnnoksié
suojasta muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa
merkin kdyttimistd vastaan, jos merkin aiheeton kéytté merkitsee epdoikeudenmukaisen
edun saamista tavaramerkin erottamiskyvysti tai maineesta taikka on haitaksi tavaramerkin

erottamiskyvylle tai maineelle.
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11 artikla

Oikeus kieltdd pddllysten tai muiden keinojen kdyttoon liittyvit valmistelutoimet

Jos on olemassa riski siitd, ettd padllyksid, etikettejd, nimilappuja, turvallisuuden tai aitouden
osoittamiseen liittyvid ominaisuuksia tai laitteita tai muita keinoja, joihin tavaramerkki pannaan,
voitaisiin kdyttda tavaroita tai palveluja varten ja kyseinen kéytt6 muodostaisi haltijalle 10 artiklan
2 ja 3 kohdan nojalla kuuluvien oikeuksien loukkauksen, haltijalla on oikeus kieltdd seuraavat

toimet, jos niitd toteutetaan elinkeinotoiminnan yhteydessa:

a) sellaisen merkin paneminen pééllyksiin, etiketteihin, nimilappuihin, turvallisuuden tai
aitouden osoittamiseen liittyviin ominaisuuksiin tai laitteisiin tai muihin keinoihin, joihin

merkki voidaan panna, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki;

b) paillysten, etikettien, nimilappujen, turvallisuuden tai aitouden osoittamiseen liittyvien
ominaisuuksien tai laitteiden tai muiden keinojen, joihin merkki pannaan, tarjoaminen tai
markkinoille saattaminen tai varastoiminen kyseisid tarkoituksia varten taikka niiden

maahantuonti tai maastavienti.

12 artikla

Tavaramerkkien esittiminen sanakirjoissa

Jos tavaramerkin esittdminen painetussa tai sihkoisessd muodossa olevassa sanakirjassa,
tietosanakirjassa tai vastaavanlaisessa hakuteoksessa antaa sen vaikutelman, ettd tavaramerkki
muodostaa yleiskésitteen tavaroille tai palveluille, joita varten tavaramerkki on rekisteroity,
kustantajan on tavaramerkin haltijan pyynndstd huolehdittava siitd, ettd tavaramerkin esittdmisen
yhteyteen liitetddn viipymattd ja painetussa muodossa olevien teosten kohdalla viimeistién teoksen

seuraavassa painoksessa tieto siité, ettd kyseessd on rekisterdity tavaramerkki.
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13 artikla

Kielto kéyttdd asiamiehen tai edustajan nimissd rekisteroityd tavaramerkkid

l. Jos tavaramerkki on rekisterdity sellaisen henkilon asiamiehen tai edustajan nimissé, joka
on kyseisen tavaramerkin haltija, ilman haltijan suostumusta, haltijalla on oikeus tehdi

jompikumpi tai molemmat seuraavista:
a)  vastustaa sitd, ettd hidnen asiamiehensi tai edustajansa kayttda tavaramerkkid;
b)  vaatia tavaramerkin luovutusta omaksi edukseen.
2. Edelld olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos asiamies tai edustaja pystyy perustelemaan
toimensa.
14 artikla

Tavaramerkin vaikutusten rajoittaminen

1. Tavaramerkki ei anna haltijalle oikeutta kieltdd kolmatta osapuolta kayttdmasta

elinkeinotoiminnassa

a)  kolmannen osapuolen nimed tai osoitetta, kun tdma kolmas osapuoli on luonnollinen

henkilo;

b)  merkkejd tai merkint6jé, joilta puuttuu erottamiskyky tai jotka osoittavat tavaroiden
tai palvelujen lajia, laatua, maaraa, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellista
alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka

muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;
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c) tavaramerkkii tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin
haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin
tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina, erityisesti silloin, kun tavaramerkin
kdyttaminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisdtarvikkeiden tai varaosien,

kayttotarkoituksen osoittamiseksi.

Edelld olevaa 1 kohtaa sovelletaan vain, jos kolmas osapuoli kéyttdd tavaramerkkid hyvaa

litketapaa noudattaen.

Tavaramerkki ei anna haltijalle oikeutta kieltdd kolmatta osapuolta kayttdmasta
elinkeinotoiminnassa aikaisempaa oikeutta, joka on voimassa vain tietylla alueella, jos
kyseisen oikeuden kaytto tunnustetaan kyseessd olevan jasenvaltion oikeudessa, silld

alueella, jolla se on tunnustettu.

15 artikla

Tavaramerkin antamien oikeuksien sammuminen

Tavaramerkki ei anna haltijalle oikeutta kieltda tavaramerkin kéyttdmista niisséd tavaroissa,
jotka haltija tai haltijan suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille unionissa tita

tavaramerkkid kdyttden.

Mité 1 kohdassa sdaddetéén, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa
tavaroiden my6hempad kaupan pitdmistd, erityisesti silloin, kun tavaroiden kuntoa on

muutettu tai huononnettu sen jélkeen, kun ne on saatettu markkinoille.
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16 artikla

Tavaramerkkien kdyttdminen

l. Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisterdintimenettelyn paittymisesta
ole ottanut jasenvaltiossa tavaramerkkii tosiasialliseen kiyttdon tavaroissa tai palveluissa,
joita varten se on rekisterdity, tai jos tdllainen kdytté on ollut viisi vuotta yhtédjaksoisesti
keskeytyneend, tavaramerkkiin sovelletaan 17 artiklassa, 19 artiklan 1 kohdassa,

44 artiklan 1 ja 2 kohdassa seki 46 artiklan 3 ja 4 kohdassa sdddettyjé rajoituksia ja

seuraamuksia, ellei kdyttimatta jattdmiseen ole pétevid syita.

2. Jos jasenvaltio sdétda viitemenettelystd rekisterdinnin jalkeen, 1 kohdassa tarkoitettu
viiden vuoden jakso lasketaan pdivistd, jona tavaramerkkid vastaan ei voida endé esittdd
viitteitd tai, jos viite on esitetty, pdivastd, jona vditemenettelyn lopettavasta paatoksestd on

tullut lopullinen tai viite on peruutettu.

3. Jasenvaltiossa voimassa olevien kansainvélisten jirjestelyjen mukaisesti rekisterdityjen
tavaramerkkien osalta 1 kohdassa tarkoitettu viiden vuoden jakso lasketaan péivéstd, jona
tavaramerkkid ei endd voida hylété tai jona sitd vastaan ei endd voida esittdd vditteitd. Jos
on esitetty véite tai on ilmoitettu ehdottomiin tai suhteellisiin perusteisiin perustuvasta
kieltdytymisestd, mainittu jakso lasketaan paivésti, jona viitemenettelyn lopettavasta
padtoksesti tai ehdottomiin tai suhteellisiin hylkdysperusteisiin perustuvasta

kieltdytymisestd on tullut lopullinen tai jona véite on peruutettu.
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4. Edella 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu viiden vuoden jakson alkamispadivadmadrd merkitdan

rekisteriin.
5. Edelld 1 kohdassa tarkoitettua kdyttod on my0s seuraava:

a) tavaramerkin kdyttiminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisterdidystd muodosta
vain sellaisilta osin, ettd poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn,
riippumatta siitd, onko tavaramerkki kédytetyssd muodossaan myos rekisterdity

haltijan nimissé;

b)  tavaramerkin paneminen asianomaisessa jisenvaltiossa tavaroihin tai niiden

paillyksiin vain maastavientid varten.

6. Tavaramerkin kaytto tavaramerkin haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan omaan

tavaramerkin kayttoon.

17 artikla

Kayttamdttd jattaminen kiistamisperusteena loukkausta koskevissa menettelyissd

Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd merkin kdyttd vain siltd osin kuin haltijan oikeuksia ei
voitaisi vaatia menetettdviksi 19 artiklan nojalla loukkauskanteen nostamisen aikaan. Vastaajan
pyytiessd tavaramerkin haltijan on esitettdva todisteet siitd, ettd kanteen nostoa edelténeelld viiden
vuoden ajanjaksolla tavaramerkki on ollut tosiasiallisesti kiytossé 16 artiklassa sdddetylld tavalla
niiden tavaroiden tai palvelujen yhteydessi, joita varten se on rekisterdity ja jotka ovat kanteen
perusteena, tai siitd, ettd kiyttdmattd jattimiselle on olemassa asianmukaiset perusteet, edellyttden,
ettd tavaramerkin rekisterdimismenettely on saatu padtdkseen vihintdén viisi vuotta ennen kanteen

nostamisen ajankohtaa.
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18 artikla
Myohemmin rekisterdidyn tavaramerkin haltijan vdliintulo-oikeus kiistdmisperusteena loukkausta

koskevissa menettelyissd

1. Tavaramerkin haltijalla ei ole loukkausta koskevassa menettelyssé oikeutta kieltda
myO0hemmin rekisterdidyn tavaramerkin kéyttoa, jos kyseistd myohempad tavaramerkkid ei
julistettaisi mitdttomaksi 8 artiklan, 9 artiklan 1 tai 2 kohdan ja 46 artiklan 3 kohdan

nojalla.

2. Tavaramerkin haltijalla ei ole loukkausta koskevassa menettelyssé oikeutta kieltda
myO0hemmin rekisterdidyn EU-tavaramerkin kayttdd, jos kyseistd myohempéaa
tavaramerkkid ei julisteta mitittoméksi asetuksen (EY) N:o 207/2009 53 artiklan 1, 3 tai
4 kohdan, 54 artiklan 1 tai 2 kohdan tai 57 artiklan 2 kohdan nojalla.

3. Jos tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltdd my6hemmin rekisterdidyn tavaramerkin
kéayttod 1 tai 2 kohdan nojalla, kyseisen myohemmin rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla
el ole oikeutta kieltdd loukkausta koskevassa menettelyssd aikaisemman tavaramerkin
kayttdmistd, vaikka kyseiseen aikaisempaan oikeuteen ei vilttimétti endd voida vedota

myO6hempad tavaramerkkié vastaan.
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4 JAKSO
TAVARAMERKKIOIKEUKSIEN KUMOAMINEN

19 artikla

Tosiasiallisen kdyton puuttuminen kumoamisperusteena

1. Tavaramerkki on kumottavissa, jollei sitd viiden vuoden yhtdjaksoisen midrdajan kuluessa
ole otettu jdsenvaltiossa tosiasialliseen kdyttoon koskien niitd tavaroita tai palveluita, joita

varten se on rekisteroity, eikd hyviaksyttavid syitd merkin kayttamaittd jattidmiseen ole.

2. Tavaramerkin haltijan oikeuksia tavaramerkkiin ei saa vaatia kumottaviksi, jos
tavaramerkkid on ryhdytty tosiasiallisesti kdyttdméén tai alettu uudestaan kayttaa viiden

vuoden médrdajan padttymisen jalkeen mutta ennen kumoamisvaatimuksen tekemista.

3. Kéyton aloittamista tai uudelleen aloittamista kumoamisvaatimuksen tekemistd edeltdneen,
aikaisintaan viiden vuoden yhtdjaksoisen kayttdmaitta jattdmisen midrdajan padttyessa
alkaneen kolmen kuukauden méérdajan kuluessa ei oteta huomioon, jos kéyton aloittamista
tai uudelleen aloittamista koskeviin valmisteluihin on ryhdytty vasta haltijan saatua tiedon

siitd, ettd kumoamisvaatimus voidaan tehda.

20 artikla
Tavaramerkin muuttuminen yleiseksi nimitykseksi tai harhaanjohtavaksi ilmaukseksi

kumoamisperusteena
Tavaramerkki on kumottavissa myds, jos sen rekisterdintipdivén jdlkeen:

a) siitd on tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jattdmisen vuoksi tullut
elinkeinotoiminnassa sellaisesta tuotteesta tai palvelusta yleisesti kdytetty nimitys, jota

varten se on rekisterdity;
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b) se on kdyton seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai haltijan suostumuksella joku muu
on kiyttdnyt tavaramerkkid, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen
lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperin osalta, koskien niité tavaroita tai palveluita,

joita varten se on rekisterdity.

21 artikla

Kumoaminen, joka koskee vain joitakin tavaroita tai palveluja

Jos tavaramerkin kumoamisperusteet koskevat vain joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten

tavaramerkki on rekisterdity, kumoaminen koskee vain niité tavaroita tai palveluja.

5 JAKSO
TAVARAMERKIT OMISTUSOIKEUDEN KOHTEINA

22 artikla

Rekisterdityjen tavaramerkkien luovutus

1. Oikeus tavaramerkkiin voidaan yrityksen luovuttamisesta erilldén luovuttaa joidenkin tai

kaikkien sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity.

2. Yrityksen luovuttaminen kokonaisuudessaan siséltdd tavaramerkkid koskevien oikeuksien
luovuttamisen, jollei ole olemassa vastakkaista sopimusta tai jollei olosuhteista selvésti kiy
muuta ilmi. Tatd sdédnnostd sovelletaan yrityksen luovuttamiseen sopimusvelvoitteen

perusteella.

3. Jasenvaltioissa on oltava kdytdssa menettelyt, joiden mukaisesti luovutukset merkitdan

jasenvaltioiden rekistereihin.
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23 artikla

Esineoikeudet

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

esineoikeuden kohteena.

DGG 3B

2. Jasenvaltioissa on oltava kéaytossd menettelyt, joiden mukaisesti esineoikeudet merkitdan
jasenvaltioiden rekistereihin.
24 artikla
Pakkotdytdntoonpano
1. Tavaramerkkiin voidaan soveltaa pakkotdytdntoonpanotoimenpiteita.
2. Jasenvaltioissa on oltava kiytdssa menettelyt, joiden mukaisesti
pakkotiytintdonpanotoimet merkitddn jisenvaltioiden rekistereihin.
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25 artikla
Kayttolupa

Tavaramerkkiin voidaan antaa kéytt6lupa, joka koskee joitakin tai kaikkia tavaroita tai

palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, ja asianomaisen jasenvaltion koko

aluetta tai sen jotakin osaa. Kiyttdlupa voi olla yksinomainen tai rajoitettu.

Tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkin antamiin oikeuksiin sellaista kayttoluvan

haltijaa vastaan, joka rikkoo kiyttlupasopimuksen maérdyksid seuraavien osalta:

a)
b)
c)

d)

sopimuksen kesto,

rekisterdinnin suojaama muoto, jollaisena merkkid saa kéyttaa,
kayttoluvan kattamien tavaroiden tai palvelujen laajuus,
tavaramerkin kéyttoalue tai

kaytt6luvan haltijan valmistamien tavaroiden tai tarjoamien palvelujen laatu.
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3. Kayttoluvan haltija voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tavaramerkkié koskevan
loukkauksen vuoksi ainoastaan tavaramerkin haltijan suostumuksella sanotun kuitenkaan
rajoittamatta kayttdlupasopimuksen méérdysten soveltamista. Yksinomaisen kéyttoluvan
haltija voi kuitenkin aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos tavaramerkin haltija ei
virallisen ilmoituksen saatuaan itse ryhdy toimenpiteisiin loukkauksen suhteen

kohtuullisessa ajassa.

4. Kéyttoluvan haltija on oikeutettu yhtymiin tavaramerkin haltijan aloittamaan loukkausta
koskevaan oikeudelliseen toimenpiteeseen saadakseen korvauksen kirsiméstdin

vahingosta.
5. Jasenvaltioissa on oltava kdytdssd menettelyt, joiden mukaisesti kdyttoluvat merkitdan
jasenvaltioiden rekistereihin.
26 artikla

Tavaramerkkid koskeva hakemus omistusoikeuden kohteena

Edelld olevia 22-25 artiklaa sovelletaan tavaramerkkeja koskeviin hakemuksiin.
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6 JAKSO
TAKUU- TAI TARKASTUSMERKIT JA YHTEISOMERKIT

27 artikla

Mddritelmdit

Téssd jaksossa tarkoitetaan:

a)

b)

'takuu- tai tarkastusmerkilld' tavaramerkkid, joka on télld tavalla nimetty hakemusta
jétettdessd ja joka voi erottaa tavaramerkin haltijan varmentamat tavarat tai palvelut
materiaalin, tavaroiden valmistustavan tai palvelujen tarjontatavan, laadun, tarkkuuden tai
muiden ominaisuuksien osalta tavaroista ja palveluista, joita ei ole varmennettu télld

tavalla;

'vhteisomerkilld' tavaramerkkid, joka on télld tavalla nimetty hakemusta jétettdessa ja joka
voi erottaa tavaramerkin haltijana olevan yhteenliittymén jésenten tavarat tai palvelut

muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

28 artikla

Takuut tai tarkastusmerkit

Jasenvaltiot voivat sdataa takuu- tai tarkastusmerkkien rekisterdinnista.

10374/1/15REV 1 HG/kes 43

DGG 3B FI



2 Kaikki Iuonnolliset tai oikeushenkilot, mukaan lukien julkisoikeudelliset laitokset,
viranomaiset ja elimet, voivat jittdd takuu- tai tarkastusmerkkejd koskevan hakemuksen,
edellyttéen, ettd asianomainen luonnollinen tai oikeushenkil6 ei harjoita liiketoimintaa,

johon liittyy varmennettujen tavaroiden tai varmennettujen palvelujen tarjoaminen.

Jasenvaltiot voivat saataa siitd, ettd takuu- tai tarkastusmerkkii ei rekisterdida, ellei hakija
ole toimivaltainen varmentamaan niité tavaroita tai palveluja, joita varten merkki aiotaan

rekisteroida.

3. Jasenvaltiot voivat sddtdd muistakin kuin 4, 19 ja 20 artiklassa sdédetyistd edellytyksista,
joiden tayttyessa takuu- tai tarkastusmerkkejé ei saa rekisteroida taikka ne on kumottava tai

julistettava mitattomiksi, jos kyseisten merkkien toiminta sitd edellyttda.

4. Jasenvaltiot voivat 4 artiklan 1 kohdan c alakohdasta poiketen sditid, ettd merkit tai
merkinnét, joita voidaan kdyttad elinkeinotoiminnassa osoittamaan tavaroiden tai
palvelujen maantieteellistd alkuperéd, voivat olla takuu- tai tarkastusmerkkeina. Téllainen
takuu- tai tarkastusmerkki ei anna haltijalle oikeutta kieltdd kolmatta osapuolta kayttdmasta
elinkeinotoiminnassa tédllaisia merkkeji tai merkint6j4, jos kyseinen kolmas osapuoli
kéyttad niitd hyviai liiketapaa noudattaen. Téllaiseen merkkiin ei varsinkaan saa vedota

kolmatta osapuolta vastaan, jolla on oikeus kdyttdd maantieteellistd nimea.

5. Edelld 16 artiklassa sdddetyt vaatimukset tayttyvit, jos henkild, jolla on oikeus takuu- tai

tarkastusmerkin kdyttoon, kiyttdd merkkii tosiasiallisesti 16 artiklan mukaisesti.
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29 artikla

Yhteisomerkit
Jasenvaltioiden on sdddettdava yhteisomerkkien rekisterdinnista.

Yhteisomerkkid koskevan hakemuksen voivat jittdd valmistajien, tuottajien, palvelujen
tarjoajien tai kauppiaiden yhteenliittymat, joilla nithin sovellettavan lainsdadinnon mukaan
on kelpoisuus omissa nimissddn hankkia oikeuksia ja tehdd sitoumuksia, olla osapuolena
sopimuksissa tai muissa oikeustoimissa ja esiintyd kantajana ja vastaajana

oikeudenkéynneissd, samoin kuin julkisoikeudelliset oikeushenkilot.

Jasenvaltiot voivat 4 artiklan 1 kohdan c alakohdasta poiketen sdatdd, ettd merkit tai
merkinnit, joita voidaan kayttaa elinkeinotoiminnassa osoittamaan tavaroiden tai
palvelujen maantieteellistd alkuperdd, voivat olla yhteisomerkkeind. Tallainen
yhteisomerkki ei anna haltijalle oikeutta kieltdd kolmatta osapuolta kiyttamasté
elinkeinotoiminnassa téllaisia merkkeji tai merkintojé, jos kyseinen kolmas osapuoli
kayttdd niitd hyvai litketapaa noudattaen. Téllaiseen merkkiin ei varsinkaan saa vedota

kolmatta osapuolta vastaan, jolla on oikeus kdyttd4 maantieteellistd nimea.

30 artikla

Yhteisomerkin kdyttod koskevat mddrdykset

Yhteisomerkin hakijan on toimitettava sen kdyttod koskevat mééraykset keskusvirastoon.
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2. Kayttomadrayksissd ilmaistaan véhintddnkin ne henkil6t, joilla on lupa kayttdd merkkia,
yhteenliittyméén liittymisen edellytykset sekd merkin kéytt6ad koskevat edellytykset,
mukaan lukien seuraamukset. Edelld 29 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun merkin
kéyttomadrayksissd on hyvéksyttdva merkin haltijana olevan yhteenliittymédn jaseneksi
jokainen henkild, jonka tavaroiden tai palvelujen maantieteellinen alkuperd on kyseiselld

alueella, edellyttden, ettd henkilo tdyttdd kaikki muut maardyksiin siséltyvit ehdot.

31 artikla

Hakemuksen hylkddminen

1. Sen lisdksi, ettd yhteisomerkkid koskeva hakemus hyldtddn aiheellisissa tapauksissa
4 artiklassa sdddettyjen tavaramerkin hylkdysperusteiden perusteella, lukuun ottamatta
4 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, joka koskee sellaisia merkkejé tai merkintdjéd, joita
voidaan kayttda elinkeinotoiminnassa osoittamaan tavaroiden tai palvelujen
maantieteellistd alkuperdd, ja 5 artiklan perusteella, ja rajoittamatta keskusviraston oikeutta
olla tutkimatta viran puolesta suhteellisia hylkdysperusteita, yhteisomerkkid koskeva
hakemus hylatdin myos, jos 27 artiklan b alakohdan taikka 29 tai 30 artiklan vaatimuksia

el tiytetd tai jos kiyttomaardykset ovat yleisen jarjestyksen tai hyvin tavan vastaiset.

2. Yhteisomerkkid koskeva hakemus hylatddn myos, jos on olemassa vaara yleison
johtamisesta harhaan merkin luonteen tai merkityksen osalta, erityisesti jos merkki on

omiaan vaikuttamaan muulta kuin yhteisomerkilta.

3. Hakemusta ei hylété, jos hakija kdyttomaardyksid muuttamalla tiyttdd 1 ja 2 kohdan

mukaiset vaatimukset.
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32 artikla

Yhteisomerkkien kdytto
Edella olevan 16 artiklan mukaiset vaatimukset tdyttyvét, jos henkild, jolla on oikeus yhteisémerkin
kayttoon, kayttdd merkkid tosiasiallisesti kyseisen artiklan mukaisesti.
33 artikla
Yhteisomerkin kdyttomddrdysten muuttaminen

1. Yhteisomerkin haltijan on toimitettava keskusvirastolle muutetut kdyttomaaraykset.

2. Kayttomaardysten muutokset mainitaan rekisterissé, paitsi jos muutetut kéyttomaédraykset
eivit taytd 30 artiklan vaatimuksia tai ne siséltavéat 31 artiklassa tarkoitetun

hylkéysperusteen.

3. Tatd direktiivid sovellettaessa kdyttomadrdysten muutos tulee voimaan vasta alkaen

paivastd, jona kyseisistd muutoksista tehddén merkinté rekisteriin.
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34 artikla

Henkilét, joilla on oikeus loukkauskanteen ajamiseen

Edella olevan 25 artiklan 3 ja 4 kohtaa sovelletaan jokaiseen henkil66n, jolla on oikeus

kéyttad yhteisomerkkia.
Yhteisomerkin haltija voi niiden henkildiden puolesta, joilla on merkin kayttdoikeus,

vaatia korvausta ndiden karsimistd, merkin luvattomasta kédytostéd johtuvasta vahingosta.

35 artikla

Tdydentdvdt kumoamisperusteet

Edelld 19 ja 20 artiklassa sdddettyjen kumoamisperusteiden lisdksi yhteisomerkin haltijan oikeudet

kumotaan seuraavin perustein:

a)

b)

haltija ei toteuta kohtuullisia toimenpiteité estdékseen kadyttomadrayksissd madrittyjen
edellytysten vastaisen merkin kadyton rekisterissd mainitut kiyttomaédraysten muutokset

mukaan lukien,;

tapa, jolla valtuutetut henkilot ovat kdyttineet merkkié, on johtanut sithen, ettd merkki on

omiaan johtamaan yleisda harhaan 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

kéyttomadrdysten muutos on mainittu rekisterissé vastoin 33 artiklan 2 kohtaa, paitsi jos
merkin haltija tdyttdd kyseisen artiklan mukaiset vaatimukset tekemalld uuden muutoksen

kayttomaarayksiin.
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36 artikla

Téydentdvdt mitdttomyysperusteet

Sen lisdksi, ettd sovelletaan aiheellisissa tapauksissa edelld 4 artiklassa sdddettyja
mitittdmyysperusteita, lukuun ottamatta 4 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, joka koskee merkkejé tai
merkint6jé, joita voidaan kdyttad elinkeinotoiminnassa osoittamaan tavaroiden tai palvelujen
maantieteellistd alkuperdd, sekd 5 artiklassa sdddettyjd mitdttomyysperusteita, yhteisomerkki, joka
on rekisterdity 31 artiklan vastaisesti, on julistettava mitdttoméksi, jollei merkin haltija noudata

31 artiklan vaatimuksia muuttamalla kayttomaarayksi.

3 luku
Menettelyt

1 JAKSO
HAKEMUS JA REKISTEROINTI

37 artikla

Hakemusta koskevat vaatimukset
1. Tavaramerkin rekisterdintihakemuksen on sisdllettdva ainakin kaikki seuraavat tiedot:
a)  rekisterdintipyynto;

b)  hakijan tunnistetiedot;
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c) luettelo tavaroista tai palveluista, joita varten rekisterdintid haetaan;
d) tavaramerkin kuvaus, joka tiyttdd 3 artiklan b alakohdassa vahvistetut vaatimukset.

2. Tavaramerkkié koskevasta hakemuksesta on suoritettava asianomaisen jasenvaltion

madrddma maksu.

38 artikla

Hakemispdivd

1. Tavaramerkin hakemispdivé on péivé, jona hakija jéttd4 37 artiklan 1 kohdassa

tdsmennetyt tiedot sisdltivit asiakirjat keskusvirastolle.

2. Jasenvaltiot voivat lisdksi sdétds, ettd hakemispdivian saaminen edellyttda

37 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun maksun suorittamista.

39 artikla

Tavaroiden ja palvelujen nimedminen ja luokitus

1. Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintid haetaan, on luokiteltava
tavaroiden ja palvelujen kansainvilisestd luokituksesta tavaramerkkien rekisteroimista
varten 15 pdivind kesidkuuta 1957 tehdylld Nizzan sopimuksella vahvistetun

luokitusjdrjestelmén, jdljempénd 'Nizzan luokitus', mukaisesti.
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2. Hakijan on yksiloitdva tavarat ja palvelut, joille suojaa haetaan, riittivan selkeésti ja

tdsmaéllisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimijat voivat pelkastian talla

perusteella mairittdd haetun suojan laajuuden.

3. Sovellettaessa 2 kohtaa voidaan kdyttdd Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden
yleisnimikkeitd tai muita yleisid termejd edellyttien, ettd ne noudattavat vaadittuja

selkeyttd ja taismaéllisyyttd koskevia tissd artiklassa esitettyja standardeja.

osalta, jos hakija ei ehdota hyvéksyttivdad sanamuotoa keskusviraston tétd varten

vahvistaman ajanjakson kuluessa.

5. Yleisten termien, mukaan lukien Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeet,
kayton on tulkittava kattavan kaikki nimikkeen tai termin kirjaimellisen merkityksen
selkedsti kattamat tavarat ja palvelut. Téllaisten termien tai nimikkeiden kdyton ei saa
tulkita sisdltdvin sellaisia tavaroita tai palveluita koskevaa vaatimusta, joita ei voida

ymmartdd tdssd merkityksessa.

6. Jos hakija pyytéé rekisterdintid useampaa kuin yhtd luokkaa varten, hakijan on
ryhmiteltdvé tavarat ja palvelut Nizzan luokituksen luokkien mukaan siten, ettd kutakin
ryhméé edeltdd sen luokan numero, johon kyseinen tavara- tai palveluryhmé kuuluu, ja

esitettdvd ne luokkien mukaisessa jarjestyksessa.

Keskusvirasto hylkda hakemuksen epéselvien ja epédtdsmaéllisten nimikkeiden tai termien
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7. Tavaroita ja palveluja ei voida pitdd samankaltaisina silld perusteella, ettd ne esiintyvét
Nizzan luokituksen samassa luokassa. Tavaroita ja palveluja ei voida pitdd erilaisina silld

perusteella, ettd ne esiintyvét Nizzan luokituksen eri luokissa.

40 artikla

Kolmansien osapuolten huomautukset

1. Jasenvaltiot voivat sddtdd, ettd luonnolliset henkil6t ja oikeushenkilot sekd valmistajia,
tuottajia, palvelujen tarjoajia, kauppiaita tai kuluttajia edustavat ryhmittymét tai elimet
voivat ennen tavaramerkin rekisterdintid toimittaa keskusvirastolle kirjallisia
huomautuksia, joissa selvitetdin, milld perusteella tavaramerkkié ei saisi rekisterdida viran

puolesta.

Ensimmaisessd alakohdassa tarkoitetuilla henkil6illé tai ryhmittymilld tai elimilld ei ole

asianosaisasemaa keskusviraston menettelyssa.

2. Tamaén artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen perusteiden lisiksi luonnolliset henkil6t ja
oikeushenkilot sekéd valmistajia, tuottajia, palvelujen tarjoajia, kauppiaita tai kuluttajia
edustavat ryhmittymét tai elimet voivat toimittaa keskusvirastolle kirjallisia huomautuksia
niistd erityisistd perusteista, joiden perusteella yhteisomerkkid koskeva hakemus olisi
hyléttiava 31 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla. Tima sdédnnds voidaan ulottaa koskemaan myos

takuu- ja tarkastusmerkkejd, mikali néitd sddnnellddn jasenvaltioissa.
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41 artikla

Hakemusten ja rekisterointien jakaminen

Hakija tai haltija voi jakaa kansallisen tavaramerkkihakemuksen tai rekisterdinnin kahteen tai
useampaan erilliseen hakemukseen tai rekisterdintiin toimittamalla keskusvirastolle asiaa koskevan
ilmoituksen ja ilmoittamalla, mitd alkuperdisessid hakemuksessa tai rekisteroinnissé tarkoitettuja

tavaroita tai palveluja kukin jaettu hakemus tai rekisterdinti koskee.
42 artikla
Luokkamaksut

Jasenvaltiot voivat sddtad, ettd tavaramerkkihakemuksesta ja tavaramerkin uudistamisesta on

suoritettava lisdmaksu kutakin ensimmaisen luokan jalkeistéd tavara- ja palveluluokkaa kohden.
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2 JAKSO
VAITE-, MENETTAMIS- JA MITATTOMYYSMENETTELYT

43 artikla

Viitemenettely

1. Jasenvaltioiden on sdddettdavé tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelysti, jota
noudatetaan niiden keskusvirastoissa esitettidessd véitteitd tavaramerkkihakemuksen

rekisterdintid vastaan 5 artiklassa sdddetyin perustein.

2. Tadmaén artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa hallinnollisessa menettelyssi on vihintdankin
oltava mahdollista, ettd 5 artiklan 2 kohdassa ja 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun
aikaisemman tavaramerkin haltija ja henkild, jolla on asiaankuuluvan lain nojalla oikeus
kayttdd 5 artiklan 3 kohdan c¢ alakohdassa tarkoitetusta suojatusta alkuperédnimityksesta tai
maantieteellisestd merkinndsté johtuvia oikeuksia, voi tehdé viitteen tavaramerkin
rekisterdintid vastaan. Viite tavaramerkin rekisterdintid vastaan voidaan tehdd yhden tai
useamman aikaisemman oikeuden perusteella edellyttden, ettd ne kaikki kuuluvat samalle
haltijalle, ja kaikkien niiden tavaroiden tai palvelujen tai osan niisté perusteella, joita
varten aikaisempi oikeus on suojattu tai joita varten sitid on haettu; vdite voidaan kohdistaa
kaikkia niitd tavaroita tai palveluja tai osaa niistd vastaan, joita varten kiistanalaista

tavaramerkkid on haettu.

3. Osapuolille eli viitteiden tekijille ja hakijalle on niiden yhteisestd pyynnostd myOnnettiava
véitemenettelyn yhteydessd vihintddn kaksi kuukautta aikaa, jotta heilld on mahdollisuus

paistd keskendén asiassa sovintoratkaisuun.
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44 artikla

Kdyttamdttd jittiminen kiistdmisperusteena vditemenettelyssd

l. Jos viiden vuoden jakso, jonka kuluessa aikaisempi tavaramerkki on tdytynyt ottaa
tosiasiallisesti kdyttoon 16 artiklan mukaisesti, on paéttynyt 43 artiklan mukaisessa
viitemenettelyssd myohemmaén tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspiivéni, aikaisemman
tavaramerkin haltijan, joka on tehnyt vditteen myohemmaén tavaramerkin rekisterdintia
vastaan, on toimitettava hakijan pyynnosta todisteet siitd, ettd aikaisempi tavaramerkki on
otettu tosiasiallisesti kdyttoon 16 artiklan mukaisesti myohemmain tavaramerkin hakemis-
tai etuoikeuspdivai edeltdvin viiden vuoden jakson aikana, tai siitd, ettd kayttamatta

jattdmiseen oli patevit syyt. Jos niitd todisteita ei esitetd, véite hylatdén.

2. Jos aikaisempaa tavaramerkkid on kdytetty ainoastaan joidenkin sellaisten tavaroiden tai
palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity, sitd pidetdén 1 kohdassa sdédetyssi

viitteen tutkimisessa rekisterditynd ainoastaan nididen tavaroiden tai palvelujen osalta.

3. Taman artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan my®os, jos aikaisempi tavaramerkki on EU-
tavaramerkki. Tdlloin EU-tavaramerkin tosiasiallinen kdytto on méairitettdva asetuksen

(EY) N:0 207/2009 15 artiklan mukaisesti.
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45 artikla

Kumoamismenettely tai mitdttomdksi julistamista koskeva menettely

Jasenvaltioiden on sdddettdava tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelysti, jota
noudatetaan niiden keskusvirastoissa vaadittaessa tavaramerkin kumoamista tai
julistamista mitattoméksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta osapuolten oikeutta hakea

muutosta tuomioistuimissa.

Hallinnollisessa kumoamismenettelyssi on sdddettdvi, ettd tavaramerkki kumotaan

19 ja 20 artiklassa sdddetyilld perusteilla.

Hallinnollisessa mitittomaksi julistamista koskevassa menettelyssa on sdddettiva, etti

tavaramerkki julistetaan mitdttomaksi ainakin seuraavilla perusteilla:

a)  tavaramerkkii ei olisi pitdnyt rekisterdidé, koska se ei tiytd 4 artiklassa saddettyja

vaatimuksia;

b) tavaramerkkid ei olisi pitinyt rekisterdidd 5 artiklan 1-3 kohdassa tarkoitetun

aikaisemman oikeuden olemassaolon vuoksi.

Hallinnollisesta menettelystd on sdddettévi, ettd ainakin seuraavien on voitava jattad

kumoamis- tai mitattomyyshakemus:

a)  edelld 2 kohdassa ja 3 kohdan a alakohdassa miéritellyissd tapauksissa, jokainen
luonnollinen henkil6 tai oikeushenkilo seké jokainen valmistajien, tuottajien,
palvelujen tarjoajien, kauppiaiden tai kuluttajien edustajien ryhmittyma tai elin, joka
sithen sovellettavan lainsddddnnon mukaan voi esiintyd kantajana tai vastaajana

oikeudenkéynneissi;

10374/1/15REV 1 HG/kes 56

DGG 3B FI



b)  tdmén artiklan 3 kohdan b alakohdassa mééritellyissd tapauksissa, 5 artiklan 2
kohdassa ja 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltija ja
henkild, jolla on asiaankuuluvan lain nojalla oikeus kéyttdd 5 artiklan 3 kohdan ¢
alakohdassa tarkoitetusta suojatusta alkuperdanimityksestd tai maantieteellisestd

merkinnésti johtuvia oikeuksia.

5. Kumoamis- tai mitdttdomyyshakemus voidaan kohdistaa kaikkiin nithin tavaroihin tai

palveluihin tai osaan niisté, joita varten kiistanalainen tavaramerkki on rekisteroity.

6. Kumoamishakemus voidaan jittdd yhden tai useamman aikaisemman oikeuden perusteella

edellyttien, ettd ne kaikki kuuluvat samalle haltijalle.

46 artikla

Kdayttamdttd jéttiminen kiistdmisperusteena mitdttomyysmenettelyssd

1. Kun on kyse rekisterdityyn tavaramerkkiin, jonka hakemis- tai etuoikeuspéivi on
aikaisempi, perustuvasta mitattomyysmenettelysti, aikaisemman tavaramerkin haltijan on
esitettdvd myohemmain tavaramerkin haltijan pyynnosté todisteet siitd, ettd aikaisempaa
tavaramerkkid on kdytetty mitdttomyysvaatimuksen tekopdivii edeltivin viiden vuoden
jakson aikana tosiasiallisesti 16 artiklassa sdddetylld tavalla niiden tavaroiden tai
palvelujen yhteydessé, joita varten se on rekisterdity ja joilla vaatimusta perustellaan, tai
ettd kayttdmatta jattdmiseen on patevit syyt, edellyttden, ettd aikaisemman tavaramerkin
rekisterdintimenettely on saatu pdédtokseen vihintdin viisi vuotta ennen

mitittdmyysvaatimuksen esittimisajankohtaa.

10374/1/15 REV 1 HG/kes 57
DGG 3B FI



2. Jos viiden vuoden jakso, jonka kuluessa aikaisempi tavaramerkki oli tdytynyt ottaa
tosiasiallisesti kdyttoon 16 artiklan mukaisesti, oli padttynyt ennen mydhemmain
tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspdivid, aikaisemman tavaramerkin haltijan on
esitettdva tdman artiklan 1 kohdan nojalla edellytettyjen todisteiden lisdksi todisteet siiti,
ettd tavaramerkki oli otettu tosiasiallisesti kdyttoon hakemis- tai etuoikeuspaivad

edeltdneen viiden vuoden jakson aikana, tai siitd, ettd kiyttdmatta jattdmiseen oli patevit

Syyt.

3. Jos 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja todisteita ei esitetd, aikaisempaan tavaramerkkiin

perustuva mitdttomyyshakemus on hyléttéva.

4. Jos aikaisempaa tavaramerkkid on kdytetty 16 artiklan mukaisesti ainoastaan joidenkin
sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity, sitd on pidettiva
mitittdmyysvaatimuksen tutkimisessa rekisterdityné ainoastaan ndiden tavaroiden tai

palvelujen osalta.

5. Taman artiklan 1-4 kohtia sovelletaan myos, jos aikaisempi tavaramerkki on EU-
tavaramerkki. Tdlloin EU-tavaramerkin tosiasiallinen kdyttd on méairitettdva asetuksen

(EY) N:0 207/2009 15 artiklan mukaisesti.
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47 artikla

Kumoamisen ja mitdttomyyden vaikutukset

1. Rekisterdidylld tavaramerkilld ei katsota olleen kumoamishakemuksen tekemispéivista
alkaen tdssd direktiivissé tarkoitettuja vaikutuksia siltd osin kuin haltijan oikeudet on
kumottu. Kumoamisvaatimusta koskevassa paitoksessi voidaan toisen osapuolen

pyynnosta vahvistaa aikaisempi pdivi, jona jokin menettimisperuste on ilmennyt.

2. Rekisterdidylld tavaramerkilld ei katsota alun perin olleen téssd direktiivissd tarkoitettuja

vaikutuksia niiltd osin kuin tavaramerkki on julistettu mitattomaksi.

10374/1/15 REV 1 HG/kes 59
DGG 3B FI



3 JAKSO
REKISTEROINNIN KESTO JA UUDISTAMINEN

48 artikla

Rekisterdinnin kesto

1. Tavaramerkit on rekisterditdvd kymmeneksi vuodeksi hakemispéivista alkaen.
2. Rekisterdinti voidaan uudistaa 49 artiklan mukaisesti kymmenen vuoden jaksoissa.
49 artikla
Uudistaminen
1. Tavaramerkin rekisterdinti uudistetaan tavaramerkin haltijan tai sellaisen henkilon

pyynndstd, joka on saanut sithen valtuudet lain tai sopimuksen nojalla, edellyttiden, ettd
uudistamismaksut on suoritettu. Jasenvaltiot voivat sdatda, ettd

uudistamismaksusuorituksen vastaanottamisen katsotaan muodostavan téllaisen pyynnon.

2. Keskusvirasto ilmoittaa tavaramerkin haltijalle rekisteréinnin umpeutumisesta vihintian
kuusi kuukautta ennen titd umpeutumista. Keskusvirastoa ei voida katsoa vastuulliseksi,

jos se ei anna tillaista ilmoitusta.
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3. Uudistamispyynto on tehtdva ja uudistamismaksut suoritettava ajanjaksolla, jonka on
oltava vdhintddn kuusi kuukautta vilittdmasti ennen rekisterdinnin erddntymistd. Pyynto
voidaan kuitenkin vield esittii rekisterdinnin tai uudistamisen erdintymisen jdlkeisen
kuuden kuukauden lisiméairdajan kuluessa. Uudistamismaksut ja lisimaksu on maksettava

tdmain lisimadriajan aikana.

4. Jos pyynt0 esitetddn tai maksut maksetaan ainoastaan joidenkin sellaisten tavaroiden tai
palvelujen osalta, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, rekisterdinti uudistetaan

ainoastaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.

5. Uudistaminen tulee voimaan rekisterdinnin erddntymistd seuraavana paivana.

Uudistaminen merkitdin rekisteriin.

4 JAKSO
YHTEYDENPITO KESKUSVIRASTON KANSSA

50 artikla

Yhteydenpito keskusviraston kanssa

Menettelyjen osapuolet tai niiden edustajat, jos sellaisia on nimitetty, ilmoittavat virallisen osoitteen
kaikkea keskusviraston kanssa kdytdvaa yhteydenpitoa varten. Jasenvaltioilla on oikeus edellyttid,

ettd virallinen osoite on Euroopan talousalueella.
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4 luku
Hallinnollinen yhteistyo

51 artikla

Tavaramerkkien rekisteréinnin ja hallinnoinnin alalla tehtdvd yhteistyo

Keskusvirastoilla on vapaus tehdi tehokasta yhteistyotd keskenédén ja Euroopan unionin
teollisoikeuksien viraston kanssa edistddkseen kiytantdjen ja vdlineiden ldhentdmista

tavaramerkkien tutkimisessa ja rekisterdinnissa.

52 artikla

Yhteistyo muilla aloilla

Keskusvirastoilla on vapaus tehdd tehokasta yhteisty6td keskenédén ja Euroopan unionin

teollisoikeuksien viraston kanssa kaikilla sellaisilla toimialoillaan, joita ei tarkoiteta 51 artiklassa ja

jotka ovat merkityksellisid tavaramerkkien suojaamiseksi unionissa.
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5 luku

Loppusaannokset

53 artikla

Tietosuoja

Tamaén direktiivin puitteissa jdsenvaltioissa tapahtuvaan henkil6tietojen késittelyyn sovelletaan

kansallista oikeutta, joka koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY

taytantoonpanoa.
54 artikla
Saattaminen osaksi kansallista lainsddddntod
1. Jasenvaltioiden on saatettava 3—6, 8—14, 16, 17, 18, 22-39, 41, 43-50 artiklan

sddnnosten noudattamisen edellyttdmat lait, asetukset ja hallinnolliset maardykset voimaan
viimeistddn ... pdivind ...kuuta ...". Jisenvaltioiden on saatettava 45 artiklan

sddannosten noudattamisen edellyttdmait lait, asetukset ja hallinnolliset mdardykset voimaan
viimeistddn ... pdivina ...kuuta ...”". Niiden on viipymitti toimitettava kyseiset saannokset

kirjallisina komissiolle.

Naéissd jasenvaltioiden antamissa sddnnoksissd on viitattava tdhén direktiiviin tai nithin on
liitettdva tillainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Niissd on my0s mainittava, ettd
voimassa oleviin lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin mairayksiin sisdltyvid viittauksia
talla direktiivilld kumottuun direktiiviin pidetddn viittauksina tdhdn direktiiviin.

Jasenvaltioiden on sdéddettiva siitd, miten viittaukset ja maininnat tehd4én.

Virallinen lehti: lisdtddn paivamaiira, joka on 36 kuukautta timén direktiivin voimaantulosta.
Virallinen lehti: lisétdén padivamadri, joka on seitsemin vuotta timén direktiivin
voimaantulosta.
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2. Jasenvaltioiden on toimitettava timin direktiivin soveltamisalaan kuuluvista kysymyksisti

antamansa keskeiset kansalliset sddnnokset kirjallisina komissiolle.

55 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 2008/95/EY ... paivisti ...kuuta ...", sanotun kuitenkaan vaikuttamatta
jasenvaltioiden velvollisuuksiin noudattaa direktiivin 2008/95/EY liitteessé I olevassa B osassa
mainittua méiérdaikaa, jonka kuluessa niiden on saatettava direktiivi 2008/95/EY osaksi kansallista

lainsdadantoa.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetdén viittauksina tédhén direktiiviin liitteesséd olevan

vastaavuustaulukon mukaisesti.

*

Virallinen lehti: lisétddn padivamadra, joka on tdmén direktiivin 54 artiklan 1 kohdan
ensimmadisen alakohdan ensimmaisessé virkkeessd sdéddetyn pdivimairin jélkeinen paiva.
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56 artikla

Voimaantulo

Tama direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentend pdivédni sen jdlkeen, kun se on julkaistu

Euroopan unionin virallisessa lehdessd.
Tamaén direktiivin 1, 7, 15, 19, 20, 21 ja 54-57 artiklaa sovelletaan ...péiviasta ...kuuta .
57 artikla
Osoitus
Tédma direktiivi on osoitettu kaikille jdsenvaltioille.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

*

Virallinen lehti: lisétddn padivamadra, joka on tdmén direktiivin 54 artiklan 1 kohdan
ensimmadisen alakohdan ensimmaisessé virkkeessd sdddetyn pdivimairin jélkeinen paiva.
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LIITE

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 2008/95/EY Tama direktiivi
1 artikla 1 artikla
— 2 artikla
2 artikla 3 artikla

3 artiklan 1 kohdan a-h alakohta

3 artiklan 2 kohdan a-c alakohta

3 artiklan 2 kohdan d alakohta

3 artiklan3 kohdan ensimmaéinen virke
3 artiklan3 kohdan toinen virke

3 artiklan 4 kohta

4 artiklan 1 ja 2 kohta

4 artiklan 3 kohta ja 4 kohdan a alakohta

4 artiklan 4 kohdan b ja ¢ alakohta
4 artiklan 4 kohdan d-f alakohta

4 artiklan 4 kohdan g alakohta

4 artiklan 1 kohdan a-h alakohta

4 artiklan 1 kohdan i-1 alakohta

4 artiklan 2 kohdan ensimmadinen virke
4 artiklan 3 kohdan a-c alakohta

4 artiklan 2 kohdan toinen virke

4 artiklan 4 kohdan ensimmadinen virke
4 artiklan 4 kohdan toinen virke

4 artiklan 5 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 4 kohdan a ja b alakohta

5 artiklan 4 kohdan c alakohta
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Direktiivi 2008/95/EY

Tama direktiivi

4 artiklan 5 ja 6 kohta

5 artiklan 1 kohdan ensimmaéiinen
johdantokappale

5 artiklan 1 kohdan toinen johdantokappale
5 artiklan 1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta
5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 3 kohdan a-c alakohta

5 artiklan 3 kohdan d alakohta

5 artiklan 4 ja 5 kohta

6 artiklan 1 kohdan a-c alakohta
6 artiklan 2 kohta

7 artiklan

8 artiklan 1 ja 2 kohta

9 artikla

10 artiklan 1 kohdan ensimmaéinen alakohta

5 artiklan 5 ja 6 kohta
8 artikla

10 artiklan 1 kohta

10 artiklan 2 kohdan johdantokappale
10 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta)
10 artiklan 2 kohdan ¢ alakohta

10 artiklan 3 kohdan a-c alakohta

10 artiklan 3 kohdan d alakohta

10 artiklan 3 kohdan e alakohta

10 artiklan 3 kohdan f alakohta

10 artiklan 4 kohta

10 artiklan 5 ja 6 kohta

11 artikla

12 artikla

13 artikla

14 artiklan 1 kohdan a-c alakohta, ja 2 kohta
14 artiklan 3 kohta

15 artikla

25 artiklan 1 ja 2 kohta

25 artiklan 3-5 kohta

9 artikla

16 artiklan 1 kohta

16 artiklan 2-4 kohta
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Direktiivi 2008/95/EY

Tama direktiivi

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

11 artiklan 4 kohta

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

12 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

12 artiklan 2 kohta

13 artikla

14 artikla

15 artiklan 1 kohta

15 artiklan 2 kohta

16 artiklan 5 kohta
16 artiklan 6 kohta
46 artiklan 1-3 kohta
44 artiklan 1 kohta
17 artikla

17 artikla, 44 artiklan 2 kohta ja 46 artiklan 4
kohta

18 artikla

19 artiklan 1 kohta

19 artiklan 2 kohta

19 artiklan 3 kohta

20 artikla

7 ja 21 artikla

6 artikla

22-24 artikla

26 artikla

27 artikla

28 artiklan 1 ja 3 kohta
28 artiklan 4 kohta

28 artiklan 2 ja 5 kohta

29-artikla ja 54 artiklan 1 kohta
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Direktiivi 2008/95/EY Tama direktiivi

16 artikla 54 artiklan 2 kohta

17 artikla 55 artikla

18 artikla 56 artikla

19 artikla 57 artikla
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	a) merkit, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä;
	b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;
	c) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusaja...
	d) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi;
	e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan
	i) tavaroiden luonteenomaisesta muodosta tai muusta ominaispiirteestä;
	ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaroiden muodosta tai muusta ominaispiirteestä;
	iii) tavaroiden arvoon olennaisesti vaikuttavasta tavaroiden muodosta tai muusta ominaispiirteestä;

	f) tavaramerkit, jotka ovat yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia;
	g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen;
	h) tavaramerkit, joihin ei ole saatu toimivaltaisten viranomaisten lupaa ja joita teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen, jäljempänä 'Pariisin yleissopimus', 6 ter artiklan mukaan ei saa rekisteröidä tai jotka mainitun artiklan...
	i) tavaramerkit, jotka on jätetty rekisteröinnin ulkopuolelle alkuperänimitysten tai maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan unionin lainsäädännön tai kyseisen jäsenvaltion kansallisen oikeuden nojalla tai sellaisten kansainvälisten sopimusten n...
	j) tavaramerkit, jotka on jätetty rekisteröinnin ulkopuolelle viinejä koskevien perinteisten merkintöjen suojaa koskevan unionin lainsäädännön tai sellaisten kansainvälisten sopimusten nojalla, joissa unioni on sopimuspuolena;
	k) tavaramerkit, jotka on jätetty rekisteröinnin ulkopuolelle aitojen perinteisten tuotteiden suojaa koskevan unionin lainsäädännön tai sellaisten kansainvälisten sopimusten nojalla, joissa unioni on sopimuspuolena;
	l) tavaramerkit, jotka muodostuvat sellaisesta aiemmasta kasvin lajikenimestä, joka on rekisteröity kasvinjalostajanoikeuksien suojaa koskevan unionin lainsäädännön tai kyseisen jäsenvaltion kansallisen oikeuden tai sellaisten kansainvälisten sopimus...
	a) tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun lainsäädännön nojalla kuin kyseisen jäsenvaltion tai unionin tavaramerkkejä koskevan oikeuden nojalla;
	b) tavaramerkki sisältää merkin, jolla on huomattavaa vertauskuvallista arvoa, kuten erityisesti uskonnollisen vertauskuvan;
	c) tavaramerkki sisältää muun kuin Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa tarkoitetun tunnuksen, tunnusmerkin tai vaakunan, joka koskee julkista etua, eikä toimivaltainen viranomainen ole antanut lupaa sen rekisteröintiin jäsenvaltion oikeuden muka...
	a) se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan;
	b) sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki tai että kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, mukaan lukien vaara tavaramerkin ja a...
	a) seuraavia tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemuksen hakemuspäivä on aikaisempi kuin tavaramerkin rekisteröintihakemuksen hakemuspäivä, ottaen huomioon niiden mahdolliset etuoikeusvaatimukset:
	i) EU-tavaramerkit;
	ii) kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit sekä Belgian, Luxemburgin tai Alankomaiden osalta Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeusvirastossa rekisteröidyt tavaramerkit;
	iii) tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa kyseisessä jäsenvaltiossa;

	b) EU-tavaramerkkejä, joilla asetuksen (EY) N:o 207/2009 mukaan on aiemmuus a alakohdan ii ja iii alakohdassa tarkoitetuista tavaramerkeistä silloinkin kun viimeksi mainitusta tavaramerkistä on luovuttu tai sen on annettu raueta;
	c) hakemuksia a tai b alakohdassa tarkoitettujen tavaramerkkien rekisteröimiseksi, jos tavaramerkit rekisteröidään;
	d) tavaramerkkejä, jotka tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivänä tai tavaramerkin rekisteröintihakemuksen etuoikeuspäivänä ovat kyseisessä jäsenvaltiossa yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä.
	a) jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki riippumatta siitä, ovatko tavarat tai palvelut, joita varten sitä haetaan tai rekisteröidään, samoja, samankaltaisia tai ei samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikais...
	b) jos tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja hakee tavaramerkin rekisteröintiä omissa nimissään ilman haltijan lupaa, jollei asiamies tai edustaja pysty perustelemaan toimiaan;
	c) jos ja siltä osin kuin alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan unionin lainsäädännön tai kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti:
	i) alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää koskeva hakemus oli jo jätetty unionin lainsäädännön tai kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ennen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen hakemispäivää tai hakemuksen etuoikeuspäivää, edelly...
	ii) kyseinen alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä antaa henkilölle, jolla on asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti lupa käyttää siitä johtuvia oikeuksia, oikeuden kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttö.

	a) oikeudet rekisteröimättömään tavaramerkkiin taikka muuhun elinkeinotoiminnassa käytettyyn merkkiin on saatu ennen päivää, jona hakemus myöhemmän tavaramerkin rekisteröimiseksi on tehty tai josta myöhemmän tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on v...
	b) tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun kuin 2 kohdassa tai tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden nojalla ja erityisesti, jos kyseessä on
	i) oikeus nimeen,
	ii) oikeus omaan kuvaan,
	iii) tekijänoikeus,
	iv) teollisoikeus,

	c) tavaramerkki on sekoitettavissa ulkomailla suojattuun aikaisempaan tavaramerkkiin, edellyttäen, että hakemuksen tekopäivänä hakija toimi vilpillisessä mielessä.
	a) merkki on sama kuin tavaramerkki ja sitä käytetään samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;
	b) merkki on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki ja sitä käytetään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, jos tämä aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, mukaan lukien...
	c) merkki on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki riippumatta siitä, käytetäänkö sitä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja, samankaltaisia tai ei samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, kun viime...
	a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;
	b) tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tällaisia tarkoituksia varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;
	c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;
	d) merkin käyttö toimi- tai liikenimenä taikka toimi- tai liikenimen osana;
	e) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa;
	f) merkin käyttö vertailevassa mainonnassa direktiivin 2006/114/EY vastaisella tavalla.
	Tavaramerkin haltijalle ensimmäisen alakohdan mukaisesti kuuluva yksinoikeus raukeaa, jos sen menettelyn kuluessa, jossa ratkaistaan, onko rekisteröityä tavaramerkkiä loukattu, ja joka on käynnistetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N...
	a) vastustaa sitä, että hänen asiamiehensä tai edustajansa käyttää tavaramerkkiä;
	b) vaatia tavaramerkin luovutusta omaksi edukseen.
	a) kolmannen osapuolen nimeä tai osoitetta, kun tämä kolmas osapuoli on luonnollinen henkilö;
	b) merkkejä tai merkintöjä, joilta puuttuu erottamiskyky tai jotka osoittavat tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa ta...
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