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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muut-
tamisesta

ESITYKSEN PAAASIALLINEN SISALTO

Esityksessd ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia ja rikoslakia. Tavaramerkkilain muu-
toksilla toteutettaisiin valttimattoméat muutokset lain saattamiseksi ajan tasalle Euroopan
unionin lainsdddiannon ja oikeuskdytdnnon kanssa. Ehdotetut muutokset koskevat muun muas-
sa lain soveltamisalaa, tavaramerkin maéritelmédi ja erottamiskyvyn mééritelméaa. Lakiin lisdt-
téisiin erilliset sadnndkset suojan siséllostd ja rajoituksista. Lisdksi ehdotetaan, ettd tismennet-
téisiin sddannoksid kansainvélisen tavaramerkkirekisterdinnin johdosta tehtévien véitteiden ka-
sittelysté. Rikoslakiin tehtéisiin tavaramerkkilain muutoksista johtuva késitetarkennus.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 pdivana syyskuuta 2016.



HE 24/2016 vp

SISALLYS
ESITYKSEN PAAASIALLINEN SISALTO.......coiiiieieiieicieieisieeiesiesiesesie e 1
N (TN ) 4 TR TR 2
YLEISPERUSTELUT ...ttt ettt ettt seeaeeeenteeenteseeneeeenneeenes 3
1 JOHDANTO ...ttt ettt et et st e e eaa e e et e e e eat e e sateesaeeesnaeestaeesaneas 3
1.1 Kansainvélinen kehitys sekd ulkomaiden ja EU:n 1lains84dant0 ...........cceceveeeeieneeienene 3
Kansainvaliset SOPIMUKSEL ........cccveiiviiiieieeiieieestesteete et ereesreesteestaesereesveesreesseessaesesenenas 3
EUN LQINSAAAANTO ....eeoouvviee ettt eeae e e eerae e e eeareeeeenaeeeeennneeeeennnes 3
Pohjoismainen 0iKeUSKENILYS ........cccueviiriiiiiieieieee et 6
Kansallinen 1ainsaadaAnt0 ja KAYLANTO ......c.ccoveevvierieiiiiiieieereeieesee e e e e 6
1.2 NYKYHIan arviOinti.......ceeceeeierienierieeie ettt esieeseestesteeaesbeesseesseesseesnsesnseenseenseesseens 8
2 ESITYKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET ......oooviiviiiiiiiieeeeee 10
2.1 TAVOITEEET . evveeeeeeeeee ettt e et e e e et e e e eeaae e e e etreeeeetreeeeeareeeeeareeeeennes 10
2.2 ToteuttamiSvaintoCNAOt..........oiiiiiiiiiiiiic e 10
2.3 KeSKeISEt ENAOTUKSEL......oiiieeiiiiiiiiee ettt e e e s et e s 10
3 ESITYKSEN VAIKUTUKSET ... oottt ettt sttt 11
3.1 YTIEYSVAIKULUKSEL ...oevieiiieiieiiecieee ettt ettt sttt e st e s e sanesane e 11
3.2 Vaikutukset viranomaisten tOIMINTAAN.............cccuvereerirreeeerirreeeerirreeeeerreeeeeirreeeeesreeeeennes 11
3.3 TaloudelliSet VAIKUTUKSET ........ccoveieieireee e et et eeree e e eerre e e e e e e eeareeeeeannes 11
4 ASTAN VALMISTELU ...ttt ettt ettt e e 11
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT ..ottt ettt 13
1 LAKIEHDOTUSTEN PERUSTELUT ......ocoitiiiiiiiceieeeeeeeeeeeeee ettt 13
1.1 TavaramerkKilaKi ...........cooviviiiiiiieie et e e e ee e e e eeareeeeennnes 13
1.2 RIKOSIAKI ...uvviiieeiiiiec et e e eetae e e eeaare e e eetreeeeenreeeeennnes 20
2 VOIMAANTULO. ..ottt ettt eaeeeenae e eaeeenes 20
LAKIEHDOTULKSET ...ttt ettt ettt e e st sat e s e s smae s st e e sanessaneesnseesnneeens 21
tavaramerkkilain mMuuttamISESTa.........oovvviiiiviiiiiiiiiee et eeie et e e s e e e 21
rikoslain 49 luvun 2 §:n MUUHAMISESTA ......ccvveeeiieeeiiieeiee ettt evee e e eeevee e 26
LIITTEET ...ttt ettt ettt e e et e et e e et e eaeeeeneeeeaeseeaaeeentesenseeesnneeans 27
RINNAKKAISTEKSTIT ..ottt ettt eeae e et e e eaeeeeaaeeeaesenneeeenneeens 27
tavaramerkkilain mMuuttamISESTa. ........ovvveiiiiiiieiiiiieeeeieee et eene et e e e e 27
rikoslain 49 luvun 2 §:n MUULAMISESTA .....c..eeeiueeeerieeetieeeree ettt eree e e 38
ASETUSLUONNOS ...ttt e et e e et e et e ete s eeteeeeaeesaeeeenseeeteseeneens 39
tavaramerkkiasetuksen muuttamiSESta .........ccvvviieerirvieieiiieeeeeereeeeeereeeeeereeeeeereeeeeereeeeenes 39



HE 24/2016 vp

YLEISPERUSTELUT

1 Johdanto

1.1 Kansainvilinen kehitys seké ulkomaiden ja EU:n lainséidéinto
Kansainviliset sopimukset

Vuonna 1883 solmittu Pariisin yleissopimus (SopS 14/1953) sééntelee teollisoikeuksien suo-
jan vahimmaissiséltod ja ulkomaalaisten asemaa oikeuksien hakijoina. Sopimusta on tarkistet-
tu viimeksi Tukholmassa 1967. Sopimusta hallinnoi maailman henkisen omaisuuden jérjesto
(WIPO). Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1921.

Suomea sitoo myds Maailman kauppajarjeston perustamissopimuksen (SopS 5/1995) liite 1C
Sopimus teollis- ja tekijanoikeuksien kauppaan liittyvistd ndkokohdista (TRIPS-sopimus). So-
pimus sisdltdd muun muassa sddnnoksid tavaramerkkien vihimmaissuojasta ja oikeuksien tay-
tdntoonpanosta.

Madridin poytikirja (Protocol Relating to the Madrid Agreement) allekirjoitettiin vuonna
1989, ja Suomi liittyi sithen vuonna 1996 (SopS 12/1996). Madridin pdytakirjan luomassa jér-
jestelméssé kansainviliselld hakemuksella voidaan saada suojaa useammassa nimetyssid maas-
sa. Hakemus kuitenkin edellyttéd voimassa olevaa kansallista tai alueellista tavaramerkkié tai
sellaista koskevaa hakemusta.

Tavaramerkkilakien harmonisointiin tdhtddvdt myos vuoden 1994 Trademark Law Treaty ja
sitd seurannut vuoden 2006 Singapore Treaty on the Law of Trademarks (Singaporen sopi-
mus). Suomi on allekirjoittanut molemmat sopimukset, mutta ei ole ratifioinut niité.

EU:n lainsdiddanto

Ensimmaiinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY jédsenvaltioiden tavaramerkkilainsddadannon
lahentdmisesta (tavaramerkkidirektiivi) annettiin 21 péivana joulukuuta 1988, ja sen sdannok-
set saatettiin osaksi Suomen oikeutta lailla 39/1993. Tavaramerkkidirektiivistd on sittemmin
annettu uusi versio, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY, annettu 22
pdivand lokakuuta 2008, jésenvaltioiden tavaramerkkilainsdédédnnon 1&hentdmisestd. Direktii-
vin sisélto ei kuitenkaan muuttunut. Direktiivi on uudistettu Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivilli EU 2015/2436 jéasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon ldhentdmisesté
(uusi tavaramerkkidirektiivi), joka annettiin 16 pdivana joulukuuta 2015. Uusi tavaramerkkidi-
rektiivi tuli sdddosteknisesti voimaan 14 paivanad tammikuuta 2016 ja se on saatettava kansal-
lisesti voimaan viimeistddn 14 pédivdnd tammikuuta 2019. Vanha tavaramerkkidirektiivi on
edelleen voimassa ja sen voimassaolo paéttyy viidentendtoista pdivand tammikuuta 2019.

Tavaramerkkidirektiivin tarkoituksena on jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdddénnon léhen-
tadminen ja samojen edellytysten asettaminen rekisterdidyn tavaramerkin saamiselle ja sailyt-
tdmiselle kaikissa jasenvaltioissa. Tavoitteena on, ettd lainsdddantderot eivét rajoittaisi tava-
roiden vapaata liikkkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta tai vééristdisi kilpailua sisa-
markkinoilla. Direktiivi siséltéé sekd pakottavia ettd tahdonvaltaisia sd&nnoksid.

Direktiivin 2 artiklan mukaan tavaramerkkini voi olla mika tahansa merkki, joka voidaan esit-
taad graafisesti, erityisesti sanoin, henkilonnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin
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taikka tavaroiden tai niiden paéllyksen muodon avulla, jos sellaisella merkilld voidaan erottaa
yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Euroopan unionin
tuomioistuimen mukaan tésti seuraa, ettd tavaramerkin on tiytettivd kolme edellytystd. Sen
on ensinndkin muodostettava merkki. Toiseksi tdméd merkki on voitava esittdd graafisesti.
Kolmanneksi merkilld on voitava erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tava-
roista tai palveluista (C-321/03 Dyson, tuomio 25.1.2007, Kok. 2007, s. I-712, 28 kohta). Eu-
roopan unionin tuomioistuin on myds todennut, etti vaikkei 2 artiklassa mainita erdité epétyy-
pillisid merkkejé, joita ei sellaisinaan voida nikoaistein havaita, siind ei kuitenkaan nimen-
omaisesti suljeta niitd pois. Luettelo ei siis ole tyhjentivad. (C-273/00, Sieckmann, tuomio
12.12.2002, Kok. 2002, 5. 1-11737, 43 ja 44 kohta).

Direktiivin 3 artikla sisdltdd tavaramerkin rekisterdinnin esteet ja mitattomyysperusteet. Rekis-
terdintiesteisiin kuuluu esimerkiksi se, ettd tavaramerkki koostuu yksinomaan sellaisista mer-
keistd tai merkinndistd, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palveluiden
lajia, laatua, madraa, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperid, tavaroiden valmis-
tusajankohtaa tai palveluiden suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden ja palveluiden omi-
naisuuksia. Téllaiset merkit voivat kuitenkin tulla erottamiskykyisiksi ja siten rekisterdintikel-
poisiksi kayttonsé johdosta.

Tavaramerkkid ei mydskdin saa rekisterdidd, mikali se koostuu yksinomaan tavaran luonteen-
omaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttdméattdmastéd tavaran muodosta tai
tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta. Tédllainen merkki ei voi koskaan saavut-
taa erottamiskykyéd kdyttonséd johdosta ja siten tulla rekisterdimiskelpoiseksi (C-299/99 Phi-
lips, tuomiol8.6.2002, Kok. 2002, s. 1-5490, 75 kohta).

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa sdddetddn tavaramerkkiin kuuluvista oikeuksista. Suoja
voidaan késittdd kolmitasoiseksi. Ensinnékin tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd muita
ilman hénen suostumustaan kayttdmésté elinkeinotoiminnassa merkkié, joka on sama kuin ta-
varamerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten ta-
varamerkki on rekisterdity (nk. double identity). Toiseksi kielto-oikeus koskee merkkid, joka
sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran, joka si-
sdltdd myOs vaaran merkin ja tavaramerkin vilisestd mielleyhtyméstd. Sekaannusvaara on
olemassa, jos yleisO saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yri-
tyksestéd tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessa olevista yrityksistd (C-39/97 Canon,
tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. 1-5525, 29 kohta).

Kolmanneksi suojan tasoksi voidaan katsoa laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettava suo-
ja. Jasenvaltio voi direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaan séétéa, ettd haltijalla on oikeus kiel-
tdd muita ilman hdnen suostumustaan kéyttdmastd elinkeinotoiminnassa merkkié, joka on sa-
ma tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita
varten merkki on, eivét ole samankaltaisia kuin ne, joita varten laajalti tunnettu tavaramerkki
on rekisterdity. Tama kuitenkin edellyttdd, ettd merkin aiheeton kayttd merkitsee tavaramerkin
erottuvuuden tai maineen epédoikeutettua hyvaksi kayttdmista taikka on haitaksi tavaramerkin
erottuvuudelle tai maineelle (mm. C-292/00 Davidoff, C-408/01 Adidas-Salomon ja C-252/07
Intel). Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa ei velvoiteta jdsenvaltioita ottamaan kansallisessa oi-
keudessa kéyttdon siind méériteltyd suojaa. Siind ainoastaan annetaan niille mahdollisuus ot-
taa tdllainen suoja kdyttoon. Kun tdtd mahdollisuutta on kéytetty, laajalti tunnettuja tavara-
merkkeji suojataan seké direktiivin 5 artiklan 1 kohdan ettd sen 5 artiklan 2 kohdan perusteel-
la.
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Direktiivin 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaan tavaramerkkii ei saa rekisterdida tai, jos
se on rekisterdity, on julistettava mitattomaksi, mikali hakija on rekisterdintihakemuksen teh-
dessddn ollut vilpillisessd mielessd. Yhteison tavaramerkkiasetuksen (Neuvoston asetus (EY)
N:o0 207/2009) 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa on vastaava sdédnnds. Sen mukaan yhteison
tavaramerkki julistetaan mitdttoméksi, jos hakija on jéttdnyt tavaramerkkid koskevan hake-
muksen vilpillisessd mielessd. Lisdksi tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4 kohdan g alakoh-
dan mukaan jasenvaltio voi lisdksi sddtda, ettd tavaramerkkid ei saa rekisterdida tai, jos se on
rekisteroity, ettd se on julistettava mitdttomaksi, mikéli tavaramerkki on sekoitettavissa merk-
kiin, jota hakemuksen tekopdivénd kéytettiin ulkomailla ja jota kdytetdén sielld edelleen, ja
hakija oli hakemuksen tehdesséén vilpillisessd mielessé.

Vilpillisen mielen késitettd voidaan pitdd EU-oikeudessa ja kansallisesti vakiintuneena ilmai-
suna. Unionin tuomioistuimen mukaan tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4 kohdan g alakoh-
taa on tulkittava siten, ettd siind ei sallita jasenvaltioiden ottaa kdyttoon ulkomaisten tavara-
merkkien erityissuojajérjestelméad, joka poikkeaa kyseisessd sdéinnoksesséd vahvistetusta jérjes-
telmésté ja perustuu siihen, ettd hakija tiesi tai sen olisi pitényt tietdd ulkomaisesta tavaramer-
kistd (Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio Malaysia Dairy Industries, C-320/12, 29, 35
ja 43 kohta).

Vilpillisen mielen arvioinnin osalta Euroopan unionin tuomioistuin on ratkaisukaytdnndsséan
tuonut esiin (tuomio Chocoladenfabriken Lindt & Spriingli, C-529/07, 53 kohta), ettd arvioita-
essa sitd, onko hakija edelld mainitulla yhteisén tavaramerkkiasetuksella kumotussa aiemmas-
sa asetuksessa (EY) N:o 40/94 tarkoitetulla tavalla ollut vilpillisessd mielessd, kansallisen
tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvat merkitykselliset
tekijét, jotka olivat olemassa jitettdessd hakemusta merkin rekisterdimiseksi yhteison tavara-
merkiksi. Arvioinnissa on etenkin otettava huomioon se, ettd hakija tietd tai hdnen pitéisi tie-
tad, ettd kolmas kayttda vahintdén yhdessé jasenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle
samaa merkkid tai samankaltaista merkkid, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisterdi-
misté haetaan.

Hakijan vilpillisen mielen arvioimiseksi on unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisussa esite-
tyin tavoin (tuomio SA.PAR. v. SMHV — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, 28
kohta) tutkittava hakijan aikomus sellaisena kuin se voidaan péételld muun ohella seuraavien
seikkojen perusteella: objektiiviset olosuhteet ja hakijan todelliset teot, hakijan toimenkuva tai
asema, ne tiedot, jotka hakijalla oli aikaisemman merkin kaytosta.

Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklassa sdddetddn tavaramerkkioikeuteen kohdistuvista rajoituk-
sista, eli tilanteista, joissa kielto-oikeutta ei yksinoikeudesta huolimatta voi kayttdd. Tavara-
merkin antama oikeus muodostuukin yksinoikeuden siséllon ja yksinoikeuden rajoitusten yh-
teisvaikutuksena. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd toista kayttdmaéstéd elinkeinotoiminnassa
omaa nime#in tai osoitettaan, tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, mééraa, kayttotarkoitusta,
arvoa tai maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suori-
tusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkint6ja, eika
tavaramerkkid, milloin sen kdyttdminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisitarvik-
keiden tai varaosien, kdyttotarkoituksen osoittamiseksi. Kdyton on kuitenkin noudatettava hy-
vad liiketapaa, jotta sddnnds tulee sovellettavaksi. Euroopan unionin tuomioistuin on vahvista-
nut, ettd oikeus kéyttdd omaa nimed ei rajoitu luonnollisten henkiléiden nimiin, vaan se tar-
koittaa my0s toiminimed (C-245/02 Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004, Kok. 2004, s. I-
11018).
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Liséksi direktiivi sisdltdd sddnnoksida mm. oikeuksien sammumisesta, kdyttoluvasta, tavara-
merkin kdyttimisestd, kadyttdmattd jattdmisen seuraamuksista sekd muista menettdmisperus-
teista.

Pohjoismainen oikeuskehitys

Tanska toteutti ensimmaéisend Pohjoismaana tavaramerkkilakinsa kokonaisuudistuksen. Uusi
laki (Varemarkeloven, LBK nr 109 24/01/2012) tuli voimaan 1.1.1992. Uudistuksessa Tans-
kan tavaramerkkilaki saatettiin vastaamaan tavaramerkkidirektiivin vaatimuksia. Lakia on sit-
temmin muutettu uudestaan vuonna 1999. Menettelyllisesti merkittavd muutos oli se, ettd
Tanskan rekisteriviranomainen ei endéd viran puolesta hylkédd tavaramerkkihakemuksia suos-
tumuksenvaraisten esteiden johdosta. Norjan uusi tavaramerkkilaki (Lov om beskyttelse av
varemerker, LOV 2010-03-26 nr 08) tuli voimaan 1.7.2010. Uudistuksella pyrittiin ajanmu-
kaistamaan ja selkeyttdmdan lain systematiikkaa, mutta suuria sisdllollisid muutoksia ei tehty.
Lisdksi tavoitteena oli téyttdd Singaporen sopimuksen vaatimukset, jotta sopimukseen voitai-
siin tdmén jélkeen liittyé.

Ruotsissa toteutettiin tavaramerkkilain kokonaisuudistus vuonna 2011. Uusi laki (Varumér-
keslagen, 2010:1877) tuli voimaan 1.7.2011, ja siind yhdistettiin aiempi tavaramerkkilaki
(1960:644) ja yhteismerkkilaki (1960:645). Kokonaisuudistuksen yhteydessd saatettiin voi-
maan my0s Singaporen sopimus.

Pohjoismaissa on tehty samanlaisia havaintoja lakien muutostarpeista. Lakeja on pyritty sel-
keyttdmédn ja ajanmukaistamaan Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskdytidnnon mukai-
seksi. Ruotsin, Norjan ja Tanskan lainsdddanndssd tavaramerkin suojaa koskevat pykélét on
kirjoitettu tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan mukaisesti niin, ettd tavaramerkeille annetaan eri-
tasoista suojaa. Kun merkit ja tavarat ovat samoja, sekaannusvaaraa ei edellytetd. Ruotsin,
Norjan ja Tanskan tavaramerkkilaeissa on myds 5 artiklan 2 kohtaa vastaava sidénnés laajalti
tunnettujen merkkien suojasta. Vastaavasti yksinoikeuden rajoituksia koskevat sddnndkset on
kaikissa uusissa pohjoismaisissa tavaramerkkilaeissa yhdenmukaistettu tavaramerkkidirektii-
vin 6 artiklan kanssa. Ruotsissa ja Norjassa sddnnokseen siséllytettiin maininta siité, ettei re-
kisterdinti kata merkin erottamiskyvyttomii tai sellaisenaan rekisterdimiskelvottomia osia.

Pohjoismaisia tavaramerkkilakeja koskevissa uudistuksissa on arvioitu myds rekisteriviran-
omaisen roolia. Tanskassa tavaramerkkilain uudistuksen yhteydessd muutettiin viranomaisen
estetutkimusta niin, ettei rekisteriviranomainen endd huomioi suostumuksenvaraisia rekiste-
rointiesteitd viran puolesta. Ruotsissa ja Norjassa estetutkimus on kuitenkin sdilytetty.

1.2 Kansallinen lainsiddiinto ja kdytinto

Tavaramerkkejd sdénnelldédn tavaramerkkilaissa (7/1964) ja tavaramerkkiasetuksessa
(296/1964). Voimassa oleva tavaramerkkilaki tuli voimaan 1.6.1964. Lakiin on tehty useita
osittaisuudistuksia, jotka ovat pddosin olleet seurausta Suomen liittymisestd kansainvélisiin
sopimuksiin.

Tavaramerkkilain 1 luku siséltda yleisid sdédnnoksiéd tavaramerkkioikeudesta, esimerkiksi tava-
ramerkin luonteesta, vakiintumisesta, yksinoikeudesta ja sekoitettavuudesta. Lain 1 ja 2 §:ssd
sdddetddn siitd, minkdlainen merkki voi olla tavaramerkking, ja miten yksinoikeus tavara-
merkkiin saadaan. Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada rekisterdinnilld tai vakiinnutta-
malla tavaramerkki.
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Tavaramerkin haltijan oikeusasema muodostuu yksinoikeuden siséllon ja yksinoikeuden rajoi-
tusten yhteisvaikutuksena. Tavaramerkkioikeuden keskidssé on kielto-oikeus, josta sdddetdin
tavaramerkkilain 4 §:ssd (HE 128/1962 vp s. 3). Elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin tava-
ramerkin haltija ei saa kéyttdd tavaroidensa tunnuksena siihen sekoitettavissa olevaa merkkia.
Pykaila sisdltdd mm. esimerkkiluettelon kielto-oikeuden piiriin kuuluvista tilanteista, mukaan
lukien kauttakuljetus. Lain 6 § sisdltdd sddnnoksen siitd, ettd sekoitettavuus edellyttdd samoja
tai samankaltaisia tavaralajeja, poikkeuksena laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettava
suoja. Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja ei edellyti tavaralajien samankaltaisuutta.

Suomen tavaramerkkilakiin ei sisélly nimenomaista sédénnostéd yksinoikeuden rajoituksista.
Lain 1 luku sisdltdd kuitenkin erditd itse tavaramerkkié koskevia rajoituksia. Esimerkiksi 3
§:ssd sdddetddn nimien ja toiminimien kayttdmisestd tunnusmerkkind ja rajoitetaan oikeutta ot-
taa toisen nimi tai toiminimi tavaramerkkiin. Toisaalta 5 §:ssd sdddetddn siitd, minkélaisia
merkinosia yksinoikeus ei koske.

Korkein oikeus totesi ratkaisussaan KKO 2005:143, ettei tavaramerkkilain 3 §:n 1 momentti
vastaa tarkoitukseltaan eikd sisdlloltddn tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakoh-
dan rajoitussddnnosté, ja ratkaisi asian suoraan direktiivin nojalla. Tavaramerkkilain 3 §:n 1
momentin mukaan jokainen saa elinkeinotoiminnassa kéyttdd sukunimedin, osoitettaan tai
toiminime&dédn tavaroittensa tunnusmerkkind, jollei sen kdyttd ole omiaan aiheuttamaan se-
kaannusvaaraa toisen jo suojattuun tavaramerkkiin. Tapauksessa oli kysymys siitd, oliko yri-
tykselld oikeus kdyttdd toisen yrityksen Suomessa rekisterdidyn tavaramerkin (Budweiser,
Bud) kanssa sekoitettavissa olevaa toiminimedin (Budweiser Budvar) tavaroittensa tunnukse-
na. Ratkaisun mukaan toiminimen kdyttd voidaan kieltdd vain, jos toinen kayttdd sitd hyvén
litkketavan vastaisesti. Néin ollen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan sdéntd oikeudesta kayttda
omaa nimeéén voi toimia kielto-oikeuden esteené.

Tavaramerkkilain 1 luvussa séédetéédn liséksi aikaisemman oikeuden etusijasta, tavaramerkin
menettdmisestd passiivisuuden perusteella ja oikeuksien sammumisesta Euroopan talousalu-
eella.

Lain 2 Iuvussa sdddetddn tavaramerkkien rekisterdinnistd. Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momen-
tin 7 kohdan mukaan tavaramerkkid ei saa rekisterdidé, jos se on sekoitettavissa tavaran tun-
nusmerkkiin, jota toinen kdyttdd hakemusta tehtéessd, ja hakija tehdessddn hakemuksen tiesi
kaytostd eiké ole kayttdnyt merkkidén ennen kuin toista tunnusmerkkid ryhdyttiin kéyttdmaén.
Sadnnds vastaa tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 2 kohdan d alakohtaa, jonka mukaan tava-
ramerkkid ei saa rekisterdida tai, jos se on rekisterdity, on julistettava mitattomaksi, mikali ha-
kija on rekisterdintihakemuksen tehdessdin ollut vilpillisessd mielessi. Kansallisessa oikeus-
kdytannossd sovellettaessa tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohtaa on jo vanhastaan
katsottu, ettd tavaramerkin kéyttond on pidetty myos ulkomailla tapahtunutta kayttéd (KHO
1971 A 1I 96). Sédnnds on siten merkityksellinen myds tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4
kohdan g alakohdan kannalta.

Kansainvilisten rekisterdintien vaitekésittelyd koskevat Madridin poytédkirjan 5 artikla sekd
tavaramerkkilain 56 c ja 56 d §. Jos rekisterdintié vastaan tehddin Suomessa viite, se on an-
nettava tiedoksi tekemilld alustava kieltdytymisilmoitus WIPOon. Rekisteriviranomainen ei
viitekieltdytymiselld kuitenkaan ota kantaa itse viitteeseen. Kansainvélisen rekisteréinnin
haltijalla on mahdollisuus vastata kieltdytymiseen, mutta koska suuri osa véitteistd on aiheet-
tomia, merkin haltijat eivit yleensa reagoi vaitekieltdytymiseen. Asia ratkaistaan vastauksesta
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riippumatta. Kun viite hyvéksytdén tai hylatdan, PRH antaa paatoksen tiedoksi kansainvilisen
rekisterdinnin haltijalle ja viitteentekijélle valitusosoituksineen.

1.3 Nykytilan arviointi

Tavaramerkkilain uudistustarpeita on selvitetty vuonna 2011 julkaistussa selvityksessé tava-
ramerkkilain muutostarpeista (TEM julkaisuja 10/2011) seké tavaramerkkilainsdddannén uu-
distamista selvittineen tyoryhmin loppuraportissa Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta
(TEM julkaisuja 38/2012). Edellé esitetystd sekd sidosryhmiltd saadusta palautteesta voidaan
arvioida, ettd tavaramerkkilaki ei kaikilta osin vastaa tavaramerkkidirektiivid ja Euroopan
unionin tuomioistuimen oikeuskdytéintdd. Tavaramerkkilain on toisaalta katsottu olevan mm.
lukuisten osittaisuudistusten seurauksena ja oikeuskdytdnnon kehityksen johdosta myos laa-
jemman kokonaisuudistuksen tarpeessa.

Kiireellisimmat esiin nostetut muutostarpeet koskevat erityisesti lain 1 lukua, joka sisdltda
yleisid madrayksid tavaramerkkioikeudesta. Mainittu 1 luku ei tdysin vastaa nykyisié lain sel-
keydelle ja ymmarrettdvyydelle asetettavia vaatimuksia.

Koska EU:n tavaramerkkilainsaddantoa koskeva uudistusty® on ollut titd lakia valmisteltaessa
kaynnissd, ei kokonaisuudistuksen toteuttamista ole pidetty tarkoituksenmukaisena téssi vai-
heessa, vaan se on tarkoitus toteuttaa samassa yhteydessé kun uusi tavaramerkkidirektiivi (EU
2015/2436) saatetaan kansallisesti voimaan. Tavaramerkkilain 1 luvun osalta havaitut kiireel-
liset muutostarpeet on kuitenkin tarpeen toteuttaa jo ennen uuden direktiivin kansallista voi-
maansaattamista.

Tavaramerkkilaissa ei ole nimenomaista tavaramerkin mééritelmaa. Se, ettd yksinoikeus voi-
daan saavuttaa seké rekisterdimaélld ettd vakiinnuttamalla, olisi myos térkedd tuoda nykyisté
selkedmmin esiin. Vaikka lain 1 ja 2 §:n sdénnokset ovat siséllollisesti ajantasaisia, niiden
viestid tulisi selkeyttdd jirjestelmdn ymmarrettivyyden lisddmiseksi.

Tavaramerkkilakiin ehdotettujen muutosten johdosta olisi tarpeen muuttaa myds rikoslain
(39/1889) 49 luvun 2 §:n sanamuotoa vastaamaan tavaramerkkilain sanamuotoa.

Tavaramerkin antamaa suojaa koskevat 4 ja 6 § eivéit sanamuodoltaan tiysin vastaa tavara-
merkkidirektiivid. Tavaramerkkidirektiivissd tunnustetaan tavaramerkinhaltijalle eri tilanteissa
erilainen ja eritasoinen suoja. Merkkien ja tavaroiden ollessa identtiset (nk. double identity),
suoja on ehdoton. Tavaramerkkilaista kuitenkin puuttuu direktiivid vastaava sdannds siitd, ett-
el ndyttod sekaannusvaarasta edellytetd, kun merkit ja tavaralajit ovat samoja. Téllainen sdédn-
nos on sisillytetty muiden Pohjoismaiden tavaramerkkilakeihin.

Sekaannusvaaran sédntely tavaramerkkilaissa ei tdysin vastaa vallitsevaa oikeustilaa. Tavara-
merkkilaissa on kéytetty termié sekoitettavuus, kun tavaramerkkidirektiivissa kaytetdin termié
sekaannusvaara. Vaikka tavaramerkkilaissa kdytettyd késitettd on oikeuskdytdnndssa tulkittu
direktiivin mukaisesti, tulisi selkeyden vuoksi mieluummin kayttdd direktiivin mukaista ter-
mid.

Laajalti tunnetun merkin haltija voi tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaan vedota merk-
kien sekoitettavuuteen tavaralajien erilaisuudesta huolimatta. Merkkien sekaannusvaara ei kui-
tenkaan ole tavaramerkkidirektiivin mukaan laajalti tunnetuille merkeille annettavan suojan
edellytys.
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Suomen tavaramerkkilakiin ei sisdlly nimenomaisia rajoitussddnnoksid. Laki sisdltdd kaksi
sddnndstd merkin osista, jotka eivit kuulu yksinoikeuden piiriin, mutta kyse ei ole tavara-
merkkidirektiivin 6 artiklan mukaisista rajoituksista, vaan siitd, ettei yksinoikeus yhdisty
kaikkiin merkin siséltdmiin elementteihin. Tdmén seurauksena korkein oikeus on direktiivin 6
artiklan mukaisia rajoituksia koskevissa ratkaisuissaan (KKO 2005:143 ja KKO 2006:17) jou-
tunut soveltamaan suoraan EU-oikeutta.

Vastaavasti tavaramerkkilain 4 §:n 2 momentissa sdddetddn oikeudesta viitata toisen tavara-
merkkiin. Siind missd direktiivi antaa tarvikkeet ja varaosat vain esimerkkeind kayttotarkoi-
tuksen osoittamisesta, kansallinen sdédnnds soveltuu yksinomaan varaosiin, lisdtarvikkeisiin tai
muuhun sellaiseen miké soveltuu toisen tavaraan. Lisdksi kansallisesta sdédnnoksestd puuttuu
direktiivin vaatimus hyvésta liiketavasta. Asiaa koskevassa ratkaisussaan (KKO 2006.17) kor-
kein oikeus sovelsi suoraan EU-oikeutta ja ohitti 4 §:n 2 momentin.

Lisdksi tavaramerkkilain 1 lukuun olisi syyté tehdi erditd véhéisié tdsmennyksid. Vaikka use-
assa kohdin sdénnds on asiallisesti sovellettavissa oikein, lain rakenteen ja sanamuotojen tulisi
paremmin vastata tavaramerkkidirektiivid. Vallitsevan oikeustilan tulisi my0s olla selkeimmin
luettavissa itse laista, ilman taustatietoja tavaramerkkioikeuden kehityksesta.

Osa voimassa olevista erottamiskykyé koskevista sddnnoksistd on tavaramerkkilain 2 luvussa.
Tavaramerkkilain 13 §:ssd sdddetddn siitd, minkédlainen merkki on rekisterdintimenettelyssé
katsottava erottamiskykyiseksi. Sdénnos eroaa direktiivistd kolmella tapaa. Ensinnékin, pykald
késittelee tavaran lajia, laatua ym. osoittavia merkkejéd erottamiskyvyttdmind, kun taas tava-
ramerkkidirektiivin ja yhteison tavaramerkkiasetuksen sdédnnoksissd puhutaan erikseen mer-
keistd, joilta puuttuu erottamiskyky ja erikseen merkeistd, jotka muodostuvat tavaran lajia, laa-
tua ym. osoittavista merkinndistd. Toiseksi, tavaramerkkilain 13 §:ssd viitataan erottamisky-
kyyn muodon suojaamista koskevien rajoitusten osalta. Tavaramerkkidirektiivissd my6s muo-
don suojaamista koskevat rajoitukset ovat erilldén erottamiskykyd koskevista sddnnoksista.
Kolmanneksi, vaikka 13 §:ssd sdddetdén, ettei kuvaileva merkki ole erottamiskykyinen, tava-
ramerkkilaki ei sisdlld tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa vastaavaa
sadannostd, jonka mukaan kuvailevien merkintjen kdyttod ei saa kieltdd, mikidli se tapahtuu
hyvéai liiketapaa noudattaen.

Tavaramerkkilain 1 lukuun ehdotettavien muutosten johdosta on tarpeen muuttaa myds lain 2
luvun 14 §:44. Naiden ldhinné teknisten muutosten ohella tarkastettaisiin pykildn 9 kohdassa
tarkoitetun vilpillistd mieltd koskevan sddnndksen sanamuotoa. Vilpillistd mieltd koskevassa
sadntelyssd ehdotetaan sddnndksen sanamuotoon muutoksia direktiivin 3 artiklan 2 kohdan d
alakohdan ja 4 artiklan 4 kohdan g alakohdan tarkoittamissa tilanteissa. Sanamuodon muutta-
minen ei kdytdnnossd muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa, silld kansallisessa oikeuskdytdnndssé
tavaramerkin kdyttond on pidetty myos ulkomailla tapahtunutta kéyttod. Vilpillistd mieltd
koskevia sdannoksid on oikeuskéytdnndssd muiltakin osin sovellettu EU-oikeuden mukaisesti
(kansallisesta oikeuskéytinnosti, ks. MaO 810/14 CROSSFIT, MaO 413/13 Humsecgrid).

Unionin tuomioistuimen mukaan tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4 kohdan g alakohtaa on
tulkittava siten, etté siind ei sallita jasenvaltioiden ottaa kdytton ulkomaisten tavaramerkkien
erityissuojajirjestelmdi, joka poikkeaa kyseisessd sddnnoksessd vahvistetusta jarjestelmésté ja
perustuu siihen, ettd hakija tiesi tai sen olisi pitéinyt tietdd ulkomaisesta tavaramerkista.

Kansainvilisten rekisterdintien késittelyyn sovelletaan Madridin poytékirjaa. Kansainviliseen
rekisterdintiin tehtdvastd viitteestd ja sen perusteella tehtdvistd alustavasta kieltdytymisesta
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sdddetddn tavaramerkkilain 56 d §:ssd. Pykildn sanamuoto on aiheuttanut tulkintaongelmia ti-
lanteessa, jossa kansainvilisen rekisterdinnin haltija ei ole vastannut viitteen johdosta ldhetet-
tyyn alustavaan kieltdytymiseen. Nykyisen 56 d §:n 1 ja 2 momentti eivét tarkoita viitteen
johdosta tehtivia pditostd vaan alustavaa kieltdytymistd, jossa virasto ei vield ole ottanut mi-
téddn kantaa véiteasiaan. Pykéld vaatii selkeyttdmista.

Tavaramerkkilain muutostarpeita arvioitaessa on noussut esille tavaramerkin ja toiminimen
suhteeseen liittyvid kysymyksid. Niiden arviointi edellyttdisi kuitenkin syvempad analyysia
tavaramerkkioikeuden, toiminimien ja muun nimioikeuden suhteesta, mistd syystd niitd olisi
tarkoituksenmukaista arvioida vasta tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessd, kun
aihepiirid voidaan tarkastella kokonaisvaltaisemmin.

2 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset
21 Tavoitteet

Talld esitykselld toteutetaan osaltaan kansallista aineettomia oikeuksia koskevaa strategiaa,
josta annettiin valtioneuvoston periaatepdétos 26.3.2009, ja jota on pdivitetty valtioneuvoston
periaatepditokselld aineettoman arvonluonnin kehittdmisohjelmasta 17.4.2014. Strategian
toimenpiteisiin kuuluu kansallisen tavaramerkkilain uudistaminen.

Tavoitteena on tehdé térkeimmit muutokset lain saattamiseksi ajan tasalle EU-lainsdédddnnon
ja oikeuskéytéinnon kanssa. Myos pohjoismainen oikeuskehitys tukee muutosten tekemisté.

2.2 Toteuttamisvaihtoehdot

Kansallisen tavaramerkkilainsddddnnon on vastattava sekd tavaramerkkidirektiiviéd ettd Eu-
roopan unionin tuomioistuimen tulkintaa siitd. Esitettyjen puutteiden korjaaminen ja tavara-
merkkilain ajanmukaistaminen edellyttévét lain uudistamista.

Muutosten toteuttamisvaihtoehtoina on harkittu osittaisuudistusta ja kokonaisuudistusta. Kos-
ka tavaramerkkidirektiivi on ollut uudistettavana ttd lakia valmisteltaessa ja koska uusi tava-
ramerkkidirektiivi tulee joka tapauksessa edellyttdméddn muutoksia tavaramerkkilakiin, ei ko-
konaisuudistusta ole pidetty tarkoituksenmukaisena téssd vaiheessa. Kansallisessa lainsdédéan-
nosséd havaitut puutteet olisi kuitenkin korjattava jo ennen uuden tavaramerkkidirektiivin (EU
2015/2436) kansallista voimaansaattamista. Esityksessd on timédn vuoksi paddytty osittaisuu-
distukseen, jolla tehtdisiin kiireisimmét muutokset ennen mahdollista laajempaa tavaramerkki-
lainsdddénnon vudistusta.

2.3 Keskeiset ehdotukset

Ehdotetut muutokset kohdistuvat pédasiassa lain 1 lukuun. Nykyisen 1 luvun pykéldt korvat-
taisiin uusilla pykalill4, jotka vastaisivat nykyistd paremmin tavaramerkkidirektiivid ja Euroo-
pan unionin tuomioistuimen oikeuskéytantod. Uudistus ei 1 luvun osalta varsinaisesti muuttai-
si vallitsevaa oikeustilaa, silld tavaramerkkilain osoittautuessa puutteelliseksi on tdhénkin asti
sovellettu suoraan tavaramerkkidirektiivid ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskaytan-
tod. Vallitseva oikeustila tulisi kuitenkin muutosten myoté selkedimmin luettavaksi lain tekstis-
ta.
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Lain 1 Iukuun tehtdvat muutokset aiheuttavat heijastusvaikutuksia myds muualle lakiin. Muu-
toksia tehtdisiin muun muassa tavaramerkin rekisterdintid koskevaan 2 lukuun.

3 Esityksen vaikutukset
3.1 Yritysvaikutukset

Esitys koskee paiasiallisesti lakiteknisté osittaisuudistusta. Koska kyse on lain paivittimisesté
EU-oikeutta paremmin vastaavaksi, esitykseen ei liity muutoksia yritysten oikeusasemaan ta-
varamerkin haltijoina. Kéytdnndssd tuomioistuimet ovat jo soveltaneet muutoksia vastaavia
oikeussddntdjd EU-oikeuden perusteella.

Kokonaisuutena esitetyilld lainmuutoksilla ei arvioida olevan merkittavid yritysvaikutuksia.
3.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Mikaéli rekisterdintimenettelyn viranomaisessa liittyvd 56 d § muutetaan esitetysti, muutokset
vaikuttavat suoraan viranomaismenettelyyn. Kyse on yksittdisen késittelyvaiheen selkeyttami-
sestd, eikd muutoksen kokonaisuudessaan arvioida lisddvaan PRH:n tyomaérad, kustannuksia
tai resurssien tarvetta. Tavaramerkkilain 1 lukuun tehtdvit muutokset vaikuttavat viranomais-
toimintaan vélillisesti, silld Patentti- ja rekisterihallitus soveltaa toiminnassaan aineellista tava-
ramerkkioikeutta. Koska kyse on péaiasiallisesti lain péivittdmisestd EU-oikeutta paremmin
vastaavaksi, viranomaisessa tarpeelliset toimenpiteet arvioidaan kuitenkin hyvin véhéisiksi.

33 Taloudelliset vaikutukset

Esitykselld ei muuteta tavaramerkkejd koskevia sdénnoksid tai viranomaismenettelyé tavalla,
joka vaikuttaisi tosiasiallisesti yritysten tai viranomaisten kustannuksiin. Muutoksilla ei arvi-
oida olevan mydskéén valtiontaloudellisia vaikutuksia.

4 Asian valmistelu

Kevéilld 2010 tyo- ja elinkeinoministerid tilasi IPR University Centeriltd selvityksen tavara-
merkkilain senhetkisestd tilasta. Selvitys tavaramerkkilain muutostarpeista julkaistiin tyo- ja
elinkeinoministerion julkaisusarjassa numerolla 10/2011. Selvityksessd suositettiin tunnus-
merkkilainsddddnnon kokonaisuudistusta.

Ty6- ja elinkeinoministerid asetti 28 pdivénd maaliskuuta 2011 tydryhmén, jonka tehtdvéna oli
selvittdd tarvittavat sddannosmuutokset kansallisen tavaramerkkilain (7/1964) uudistamiseksi.
Tyonsé tueksi tyoryhma toteutti kyselyn tavaramerkkijérjestelmén toimivuudesta. Kyselyn to-
teutti Elinkeinoeldmin keskusliitto EK tammi-maaliskuussa 2012. Tyoryhmaé teetti my0s ver-
tailun Pohjoismaiden tavaramerkkilaeista. Vertailun toteutti IPR University Center.

Tyo6ryhma luovutti yksimielisen muistion tavaramerkkilain uudistamisesta tyo- ja elinkeino-
ministeridlle 26 pdivand syyskuuta 2012, ja muistio julkaistiin ty6- ja elinkeinoministerion
julkaisusarjassa numerolla 38/2012. Tyoryhmai suositti tavaramerkkilain osittaisuudistusta kii-
reellisimpien epékohtien korjaamiseksi.

Lausuntopyynt6 tavaramerkkilain uudistamista koskevasta muistiosta ldhetettiin 14 paivani
joulukuuta 2012 yhteensé 16 eri viranomaiselle, tuomioistuimelle, jirjestolle ja yhdistykselle.

11



HE 24/2016 vp

Lausunnon toimittivat Patentti- ja rekisterihallitus, oikeusministerio, IPR University Center,
Helsingin kérdjdoikeus, Mainostajien Liitto, Keskuskauppakamari, Suomen Patent-
tiasiamiesyhdistys ry, Suomen AIPPI ry, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y. ja Elinkei-
noeldmin Keskusliitto EK.

Annetuissa lausunnoissa tavaramerkkilain 1 lukuun ehdotettuja muutoksia pidettiin padasiassa
kannatettavina, minka lisdksi useat lausunnonantajat pitivit myos lain kokonaisuudistusta tér-
kedna.

Luonnos hallituksen esitykseksi ldhetettiin lausuntokierrokselle 3 péivinéd lokakuuta 2014.
Lausuntopyynto lahetettiin yhteensd 20 taholle ja lausuntoja saatiin 14 kappaletta. Pyydetyn
lausunnon antoivat Elinkeinoeldmin Keskusliitto EK, Suomen AIPPI ry ja Suomen teollisoi-
keudellinen yhdistys r.y, Keskuskauppakamari, oikeusministerid, Suomen asianajajaliitto, Pa-
tentti- ja rekisterihallitus, Suomen Yrittdjit, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry , markkina-
oikeus, Mainostajien Liitto sekd maa- ja metsitalousministerid. Liséksi lausunnon antoi Suo-
men Antipiratismiyhdistys ry.

Lausunnoissa tavaramerkkilain osittaisuudistusta pidettiin tarpeellisena, ja muutosehdotuksiin
suhtauduttiin pdadosin myonteisesti. Useat lausunnonantajat kiinnittivdt huomiota hakemuksen
raukeamiseen ja siihen, tulisiko hakemuksen raueta vain osittain. Raukeamista koskevasta eh-
dotuksesta kuitenkin luovuttiin, silld sen toteuttaminen edellyttdisi laajaa tarkastelua tavara-
merkkien rekisterdintid koskeviin sdédnnoksiin. Lausunnoissa perdankuulutettiin my0s tavara-
merkin ja toiminimen suhteen uudelleenarviointia sekéd hallinnollista kumoamista. Nama ky-
symykset voidaan analysoida paremmin osana tavaramerkkilain kokonaisuudistusta, ja muu-
tosten ei katsottu olevan tarkoituksenmukaisia osittaisuudistuksen yhteydessa.

Lausuntokierroksen jidlkeen luovuttiin lisdksi ehdotetusta kisitteiden tarkennuksista, koska
niiden toteuttaminen olisi edellyttinyt lain laajaa kokonaistarkastelua. Liséksi lausuntopalaut-
teen johdosta luonnokseen hallituksen esitykseksi tehtiin eréitd, pddasiallisesti teknisluonteisia
tasmennyksid, jotka koskivat muun muassa yksinoikeuden siséltod ja suhdetta toiminimiin.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1 Lakiehdotusten perustelut
1.1 Tavaramerkkilaki

1 §. Pykélan I momenttiin lisattdisiin uusi sddnnds soveltamisalasta. Laissa sdéddettdisiin yk-
sinoikeudesta tavaroita ja palveluja varten elinkeinotoiminnassa kéytettdvaan tavaramerkkiin.
Lisdksi soveltamisalassa tuotaisiin esiin, ettd laissa sdddetddn myos yhteison tavaramerkisti ja
tavaramerkkien kansainvilisestd rekisterdinnistd. Tdssd pykéldssd ja myohemmin laissa kéy-
tettdisiin termid yhteison tavaramerkki, siitd huolimatta, ettd yhteison tavaramerkkid koskeva
sadntely muuttuu 23. pdivdnd maaliskuuta 2016 voimaan astuvan muutosasetuksen johdosta
(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2015/2424 yhteison tavaramerkistd an-
netun asetuksen muuttamisesta). Asetusmuutoksen voimaantulon jilkeen yhteison tavaramer-
kin nimitys muuttuu Euroopan unionin tavaramerkiksi. Tétd terminologista muutosta ei kui-
tenkaan lain yhtendisyyden johdosta esitetd tehtdvéksi nyt tarkasteltavana oleviin sdanndksiin.
Muutosasetuksen voimaantulosidénndksen mukaan viittauksia kumottuun asetukseen pidetdian
viittauksina asetukseen (EY) N:o 207/2009 liitteessa II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.
Pykélan 2 momentissa sdddettdisiin myos voimassa olevan 1 §:n tavoin siité, ettd se, mitd sda-
detédén tavaroista, koskee myos palveluita.

2 §. Pykala siséltdisi tavaramerkin médritelmén ja méérdykset siitd, minkélainen merkki voi
toimia tavaramerkkind. Sddnnos vastaisi asiallisesti voimassaolevan lain 1 §:n 2 momenttia.
Uusi sddnnds ei endd siséltaisi esimerkkilistaa graafisesti esitettdvistd merkeistd. Muutoksesta
huolimatta tavaramerkkind voi edelleen olla sana mukaan lukien henkilénnimi, kuvio, kirjain,
numero taikka tavaran tai sen paéllyksen muoto. Lista ei nykyisinkddn ole tyhjentdva, vaan ta-
varamerkkind voi toimia muukin merkki, kunhan se muuten téyttéé tavaramerkille pykéléssi
asetetut edellytykset. Téllaisia merkkejé voisivat olla esimerkiksi &ani, véri tai liikkkuva esitys.
Kuten 4 §:n 3 momentista ilmenisi, vakiinnuttamisella voidaan saada oikeus my6s merkkiin,
joka ei ole graafisesti esitettdvissa tai erottamiskykyinen. Tdma vastaisi nykyistd oikeustilaa.

3 §. Pykala sisdltdisi erottamiskyvyn méaritelmén. Voimassa olevassa laissa erottamiskykya ei
ole erikseen maédritelty, vaan 13 § on siséltinyt sekéd vaatimuksen erottamiskyvysté ettéd tava-
ran muotoa koskevan rajoituksen. Nyt lisdttdva méaéritelma tekisi erottamiskyvystd helpommin
sovellettavan késitteen. Pykélén siséltd vastaa olennaisilta osin 13 §:44, kuitenkin niin, etti ta-
varan muotoa koskeva rajoitus jdisi pois. Muotoa koskeva rajoitus ei liity asiallisesti erotta-
miskykyyn, ja se sisdltyisi muutettuna uuteen 5 §:84n.

Pykaldssd sdddettdisiin voimassa olevan 13 §:44 vastaavasti ja selvyyden vuoksi, ettd kuvaile-
vaa merkkii, kuten esimerkiksi tavaran kéyttotarkoitusta ilmaisevaa merkkié, ei ole katsottava
erottamiskykyiseksi. Pykéldsséd mainitut esimerkit eivét kuitenkaan muodostaisi tyhjentivéa
luetteloa, ja merkki voi olla erottamiskyvyton myds muusta syystd kuin kuvailevuuden joh-
dosta.

Merkki, joka ei itsessddn ole erottamiskykyinen, voi tulla erottamiskykyiseksi kédyton kautta.
Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan arvioitaessa erottamiskykyé voidaan ottaa huomi-
oon muun muassa tavaramerkilld markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin
kayttdmisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missd madrin yritys on kéyt-
tanyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missd laajuudessa asianomaisessa
kohderyhmadssd tunnistetaan timén merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tava-
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raksi, sekd kauppakamarien ja muiden liike-eldmén yhteenliittymien antamat lausunnot (C-
299/99 Philips, tuomiol8.6.2002, Kok. 2002, s. 1-5490, 60 kohta).

Merkki voi my0s ajan myotd menettdd erottamiskykynséd. Korkein oikeus katsoi esimerkiksi
ratkaisussaan KKO 2005:118, ettd merkistd oli tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti kaytetty
nimitys ja se oli siten menettidnyt erottamiskykynsa.

4 §. Pykéladssa sdddettdisiin, ettd tavaramerkkiin voi saada yksinoikeuden rekister6imélld sen
Patentti- ja rekisterihallituksen pitiméaén tavaramerkkirekisteriin.

4 a §. Pykilidn I momentin mukaan yksinoikeuden voisi saada ilman rekisterdintid, kun tava-
ramerkki on vakiinnutettu.

Pykélén 2 momentin mukaan vakiinnuttamalla voidaan saada yksinoikeus myo6s merkkiin, jo-
ka ei ole 2 §:n edellytysten mukainen, esimerkiksi esitettdvissa graafisesti.

Pykélidn 3 momentissa sdddettdisiin vakiinnuttamisen edellytyksistd. Tavaramerkki katsotaan
vakiinnutetuksi, jos se on Suomessa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissd yleisesti
tunnettu haltijan tavaroiden erityisend merkkina.

Pykailan sdénnokset sisaltyvit keskeisiltd osin voimassa olevan lain 1 ja 2 §:4én.

5 §. Pykildssa siddettdisiin siitd, ettd yksinoikeutta ei voi saada merkkiin, joka muodostuu yk-
sinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttimét-
tomastd tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta. Merkkiin,
joka ei tdma pykalan mukaan kuuluisi yksinoikeuden piiriin, ei myoskéén voisi saada yksinoi-
keutta vakiinnuttamalla.

Pykailén siséltd on verrattavissa voimassa olevan lain 13 §:n sdéinndkseen tavaran muotoa kos-
kevasta rajoituksesta. Uudessa 5 §:ssd sddnnds erotettaisiin kuitenkin selkeésti erottamisky-
vystd, silld kyse ei ole erottamiskyvyn puutteesta, vaan siitd, ettei tavaran tietynlainen muoto
voi saada suojaa. Tavaran muotoa koskeva rajoitus olisi pykéldssa selkedsti erillddn muista ta-
varamerkeille asetettavista vaatimuksista. Pykéld vastaa tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1
kohdan e alakohtaa.

5 a §. Pykala sisdltdisi voimassa olevan lain 3 §:n 3 momenttia vastaavan sdannoksen, jonka
mukaan tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen nimea tai toiminime&. Tavaramerkkiin ei mydskéén
saa ottaa toisen aputoiminimed tai toissijaista tunnusta, paitsi milloin néiltd puuttuu erottamis-
kyky tai kysymys on eri toimialoista tai tavaralajeista.

6 §. Pykildssé sdddettiisiin rekisterdinnilld tai vakiinnuttamalla saadun yksinoikeuden sisil-
16sté. Pykéla vastaisi tavaramerkkidirektiivin 5 artiklaa seka sisdlloltddn ettd rakenteeltaan.

Pykilan I momentti siséltdisi direktiivid vastaavasti kaksi suojan tasoa. Muu kuin tavaramer-
kin haltija ei saa ilman hénen suostumustaan kéyttdd elinkeinotoiminnassa tavaroittensa tun-
nuksena merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai saman-
kaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaa-
ran, joka sisdltdd myds vaaran mielleyhtyméstd. Vaara mielleyhtymistd ei ole vaihtoehto se-
kaannusvaaran kisitteelle, vaan silld on tarkoitus tdsmentéd jalkimmaisen késitteen ulottuvuut-
ta. Sdanndsta ei siis voida soveltaa tilanteessa, jossa yleison keskuudessa ei ole sekaannusvaa-
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raa (C-251/95 Sabel, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, 1-6297, 18 kohta). Silloin, kun sekd mer-
kit ettd tavara- tai palvelulajit ovat samoja, sekaannusvaaraa ei edellyteta.

Momentissa tarkoitettu yksinoikeus koskee merkin tietynlaista kéyttod, eli kdyttod “elinkeino-
toiminnassa” ja “tavaroiden tunnuksena” (ks. erityisesti em. asia C-206/01, Arsenal Football
Club, tuomio 12.11.2002, Kok. 2002, 40 ja 41 kohta)

Pykélan 2 momentissa sdadettdisiin laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettavasta suojasta.
Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohta siséltda tyhjentdvén listan edellytyksistd téllaiselle
suojalle. Tavaramerkinhaltijan olisi ndytettdvé, ettd tavaramerkki on laajalti tunnettu téssé
maassa, ettd loukkaajalla ei ole kdytt6on hdnen suostumustaan, ja ettd merkin aiheeton kaytto
merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeudenmukaista hyvéksikayttoa
taikka on niille haitaksi. Momentin sanamuoto vastaisi tavaramerkkidirektiivia, jonka tulkinta
on varsin vakiintunut (mm. C-292/00 Davidoff, C-408/01 Adidas-Salomon ja C-252/07 Intel).

Sekaannusvaara ei ole laajalti tunnetuille merkeille annettavan suojan edellytys. Euroopan
unionin tuomioistuin on vahvistanut riittdvéksi, ettd samankaltaisuuden aste merkin ja laajalti
tunnetun tavaramerkin vélilld aiheuttaa sen, ettd kohdeyleis6 yhdistdd merkin ja tavaramerkin
toisiinsa. (C-487/07 L'Oréal, tuomio 18.6.2009, Kok. 2009, s. I-5185, 36 kohta)

Pykilin 3 momentti sisdltiisi esimerkkilistan toiminnasta, joka katsotaan merkin kayttamisek-
si elinkeinotoiminnassa. Luettelo ei ole tyhjentéivd ja se vastaisi olennaisilta osin voimassa
olevan lain 4 §:n 1 momenttia.

Lisdksi pykéldssd kaytettdisiin tavaramerkkidirektiivin mukaista késitettd sekaannusvaara ka-
sitteen sekoitettavuus sijasta. Késitteen vaihtaminen ei muuttaisi oikeustilaa

Pykildn 4 momentin mukaan 3 momentissa tarkoitetuksi merkin kéyttdmiseksi elinkeinotoi-
minnassa katsotaan my0s suullinen kéyttdminen. Vastaava sdinnds siséltyy voimassaolevan
lain 4 §:n 1 momenttiin.

7 §. Lakiin lisdttdisiin uusi sddannos yksinoikeuden rajoituksista, joka vastaisi tavaramerkkidi-
rektiivin 6 artiklaa. Sd&nnds on tarpeen, silld voimassa oleva tavaramerkkilaki ei sisélld 6 ar-
tiklan mukaista rajoitussddanndstd. Muutoksen myotd myds laista kdvisi ilmi, ettd tavaramerkin
haltijalla ei olisi oikeutta kieltdd toimintaa, joka kuuluu rajoitusten piiriin ja tapahtuu hyvéin
liikketavan mukaisesti.

Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan hyvalla liiketavalla tarkoitetaan 1dhinnd velvolli-
suutta toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteluihin intresseihin ndhden. Tavaramerkin
kéyttdiminen ei ole hyvén liiketavan mukaista erityisesti, jos tavaramerkkié kéytetddn silld ta-
voin, ettd kdyttdmisen perusteella voi syntyd vaikutelma siitd, ettd kolmannen ja tavaramerkin
haltijan vélilld on liikesuhde, kdyttdmiselld heikennetdin tavaramerkin arvoa hyddyntdmalla
perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyé tai laajaa tunnettuutta, kdyttamiselld vahatel-
ladn tai panetellaan titd tavaramerkkid, tai kolmas esittdd tavaransa sellaisella tavaramerkilla
varustetun tavaran jéljitelmind tai toisintoina, jonka haltija se ei ole (C-228/03 Gillette, Kok.
2005, s. 1-2337, 49 kohta).

Pykélan I momentin 1 kohdassa sallittaisiin oman nimen, toiminimen, aputoiminimen, toissi-
jaisen tunnuksen ja osoitteen kdyttdminen elinkeinotoiminnassa. Kohta vastaisi tarkoituksel-
taan tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaa. Tavaramerkkidirektiivissd mai-
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nitaan vain oman nimen tai osoitteen kayttdo, mutta oikeuskdytdnndssd on katsottu, ettei sdén-
nds rajoitu luonnollisten henkiléiden nimiin vaan silld tarkoitetaan my6s toiminimid. Euroo-
pan unionin tuomioistuin on todennut, ettd kolmas osapuoli voi ldhtokohtaisesti vedota tédhin
poikkeukseen, jotta hén voisi kéyttdd toiminimensd ilmoittamiseksi merkkid, joka on sama tai
samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka kyse olisi kdytostd, jonka tavaramerkin haltija ldh-
tokohtaisesti voisi kieltdd yksinoikeutensa perusteella (C-245/02 Anheuser-Busch, Kok. 2004,
s. 1-11018, 770081 kohdat). Toiminimien sisdllyttiminen 1 momentin 1 kohdan luetteloon, ei
siis tdssd suhteessa muuta vallitsevaa oikeustilaa.

Momentti vastaisi sisélloltdén pédasiassa voimassaolevan lain 3 §:n 1 ja 2 momenttia, joiden
mukaan jokainen saa kdyttdd elinkeinotoiminnassa toiminimeéén tavaroittensa tunnusmerkki-
nd, jollei sen kéyttd ole omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen jo suojattuun tavara-
merkkiin. Voimassaolevan 3 §:n 1 ja 2 momentin tarkoituksena on ollut mahdollistaa ndiden
niin sanottujen ”luonnollisten tavarannimitysten” kaytté ilman, ettd elinkeinonharjoittajan tar-
vitsee rekisterdida niitd tavaramerkkirekisteriin (HE 128/1962 vp s. 2). Jatkossa tillaista tilan-
netta arvioitaisiin yksinoikeuden siséltdd koskevan 6 §:n ja 7 §:n rajoitussdédnnoksen mukai-
sesti. Muutos olisi nykytilaan verrattuna véhéinen.

Uuden pykélan I momentin 2 ja 3 kohdat vastaisivat tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 koh-
dan b ja ¢ alakohtia.

8 §. Pykaild vastaisi sisélloltddn voimassa olevan lain 10 a §:44. Pykédlddn tehtiisiin tismen-
nyksid sanamuodon osalta.

9 §. Pykildssa saddettdisiin aikaisemman tavaramerkkioikeuden etusijasta kollisiotilanteessa.
Pykéla vastaisi sisélloltddn péadasiallisesti voimassa olevan lain 7 §:44. Pykéldssd viitattaisiin
uuden 6 §:n sdédnnoksiin oikeuden sisdllostd. Sen sijaan pykéldssd ei endd viitattaisi tavara-
merkkien sekaannusvaaraan, jota ei direktiivin mukaan vaadita identtisiltd merkeiltd, kun tava-
rat tai palvelut ovat samoja, eikd my0Oskéadn laajalti tunnetuilta merkeiltd. Uusi sanamuoto vas-
taisi siten vallitsevaa oikeustilaa ja tavaramerkkidirektiivia.

10 §. Pykéld vastaisi sisdlloltddn pédasiallisesti voimassa olevan lain 8 §:44. Pykaldn 1 mo-
mentin mukaan yksinoikeus rekisterdityyn tavaramerkkiin sdilyy aikaisemmin rekisterdidyn
tai vakiinnutetun tavaramerkin rinnalla, jos rekisterdintié on haettu vilpittdméssé mielessé eikd
aikaisemmin rekisterdidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin haltija ole ryhtynyt toimenpiteisiin
myo6hemmin rekisterdidyn tavaramerkin kiyton estdmiseksi, vaikka hin on viiden vuoden ajan
ollut sen kiytosté tietoinen. MyShempi oikeus ei 10 §:ssd tarkoitetuissa tilanteissa syrjayta ai-
empaa oikeutta. Aiemman oikeuden kayttoa ei voisi kieltdd vaan oikeudet ovat 10 §:n edelly-
tysten tdyttyessé rinnakkaisia.

Pykélin 2 momenttiin lisittiisiin maininta siité, ettd myohemmaén rekisteréinnin antama oike-
us voi passiivisuuden johdosta kattaa vain ne tavaraluettelosta ilmenevit tavarat, joille tava-
ramerkkid on kdytetty. Tama olisi perusteltua, koska passiivisuuden johdosta yksinoikeutta ei
tulisi olla suhteessa sellaisiin tavaroihin, joihin kohdistuva yksinoikeus voitaisiin menettdd 26
§m 2 ja 3 momentin perusteella.

10 a §. Pykéldn / momentti vastaisi sisalloltdin voimassa olevan lain 9 §:44. Sddnnoksen mu-
kaan yksinoikeus vakiinnutettuun tavaramerkkiin sdilyy aikaisemmin rekisteréidyn tai vakiin-
nutetun tavaramerkin rinnalla, jos aikaisemmin rekisterdidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin
haltija ei ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimenpiteisiin myéhemmin vakiinnutetun tavara-
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merkin kdyton estimiseksi. MyShempi oikeus 10 a §:ssé tarkoitetuissa tilanteissa syrjayta ai-
empaa oikeutta. Aiemman oikeuden kayttoa ei voisi kieltdd vaan oikeudet ovat 10 a §:n edel-
lytysten tiyttyessé rinnakkaisia.

Pykilidn 2 momentissa séadettéisiin liséksi, ettd laajalti tunnettujen merkkien kohdalla koh-
tuullisena aikana pidetddn viittd vuotta. Nimenomainen sdannds kohtuullisen ajan pituudesta
varmistaisi laajalti tunnetuille merkeille tarvittavan suojan tason ja edesauttaisi oikeusvar-
muutta.

11 §. Pykala sisdltdisi voimassa olevan lain 10 §:n 1 momenttia pdfosin vastaavan sddnndksen
mahdollisista kéyttorajoituksista. Markkinaoikeus voisi 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa seké 10
ja 10 a §:n mukaisessa tilanteessa maaratd, ettd merkkid saadaan kayttda vain maaratylla taval-
la muodostettuna, lisidmalla sithen paikannimi tai haltijan nimi taikka rajaamalla sen kaytto
koskemaan tiettyjd tavaroita tai tiettyd aluetta taikka muulla vastaavalla tavalla. Maininta sii-
té, ettd merkin kdyttod voidaan rajata my0Os koskemaan tiettyjé tavaroita tai tiettyé aluetta olisi
uusi, ja sen tarkoituksena on ainoastaan tdsmentéda tuomioistuimen kéytettéivissé olevia vaihto-
ehtoja. Voimassa olevan lain 10 §:n 2 momentin mukaan 1 momentin sddnnosti sovelletaan,
jos sekaannusvaara syntyy lain 3 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa tapauksissa. Lakiehdo-
tuksessa voimassa olevan lain 3 §:n 1 ja 2 momentin sddnndsti vastaa padasiassa yksinoikeu-
den rajoituksia koskevan 7 §:n 1 momentin 1 kohta.

11 a §. Pykélén I momentti siséltdisi voimassaolevan lain 11 §:n 1 momenttia vastaavan séan-
ndksen sanakirjan, késikirjan, oppikirjan tai muun vastaavan painotuotteen tekijan, padtoimit-
tajan, julkaisijan ja kustantajan velvollisuudesta tavaramerkin haltijan pyynnosta huolehtia sii-
ta, ettei tavaramerkkid toisinneta julkaisussa ilmoittamatta, ettd tavaramerkki on rekisterdity.
Sadnndksen sanamuotoon tehtdisiin vahiisid tarkennuksia.

Pykilidn 2 momentti siséltéisi sddnndksen velvollisuudesta huolehtia oikaisun julkistamisesta
tapauksessa, jossa 1 momentin mukainen velvoite laiminlyddién. Henkild, joka laiminlyd 1
momentin mukaisen velvollisuuden, olisi velvollinen huolehtimaan siitd ettd oikaisu julkais-
taan. Oikaisu julkaistaisiin silld tavoin ja siind laajuudessa kuin se on kohtuullista. Sdannds
vastaisi sisdlloltdén voimassaolevan lain 11 §:n 2 momenttia.

Liséksi pykildn 3 momenttiin otettaisiin uusi sdidnnds siitd, ettd ilmoittamisvelvollisuus voi-
daan tayttdd kayttdmalld ® -symbolia. Symboli on kansainvélisesti kdytetty tunnus, jolla voi-
daan ilmoittaa kohteen olevan rekisterdity tavaramerkki. Symbolin kdyttd ei Suomessa ole
vélttimatontd, eikd sen kdyttd tuo tavaramerkin haltijalle erityisid oikeuksia. Kaytolld on
Suomessa ollut informatiivinen luonne, ja se ldhinnd kertoo merkin haltijan pitdvén merkkia
suojattuna tavaramerkkind. Nyt lainmuutoksen my6td ® -symboli otettaisiin viralliseen kéyt-
t00n hyvin rajatusti niin, ettd symbolia kdyttdimalla voitaisiin tdyttda 11 a §:n mukainen ilmoi-
tusvelvollisuus.

13 §. Pykildn I momentissa saadettiisiin, ettei tavaramerkki ole rekisterdimiskelpoinen, mika-
li se ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen tai mikéli siihen ei 5 §:n nojalla voi saada yk-
sinoikeutta. Sddnnds vastaisi tarkoitukseltaan ja pédasialliselta sisdlloltddn voimassa olevan
lain 13 §:84. Erottamiskyvyn vaatimus ja tavaran muotoa koskeva rajoitus toteutettaisiin viit-
tauksilla uusiin 1 luvun pykaliin, kun voimassa olevassa 13 §:ssd ndma sddnndkset ovat olleet
auki kirjoitettuna. Liséksi uudessa 5 §:ssd oleva tavaran muotoa koskeva rajoitus on erotettu
erottamiskyvysta ja timd muutos heijastuu myds 13 §:4én.
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Pykalan 2 momentti sisiltéisi tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 kohtaa vastaavan sdédnnok-
sen, jonka mukaan tavaramerkiltd ei saisi puuttuvan erottamiskyvyn perusteella evétd rekiste-
rointid, jos tavaramerkki on ennen rekisterdintihakemuksen tekopéivad kéytdssé tullut erottu-
vaksi. Sdénnos toteaisi mahdollisuuden saavuttaa erottamiskyky kéyton kautta seké tdsmentéi-
si ajankohdan, jonka perusteella erottamiskykyi rekisterdintimenettelyssé arvioidaan.

14 §. Pykala vastaisi pddosin voimassa olevan lain 14 §:4. Pykéldan tehtiisiin tdssd vaiheessa
1 lukuun tehtdvistd muutoksista sekéd oikeuskdytdnnostd johtuvat tarpeelliset muutokset. Li-
sdksi sen rakennetta paikoin selkeytettéisiin ja sanamuotoon tehtéisiin vihdisid tarkennuksia.

Pykilédn 1 momentin 1 — 5 kohtien sanamuotoon tehtdisiin véhéisiéd tarkennuksia.

Pykélan I momentin 4 ja 6 kohdissa on tarpeen korvata viittaus voimassa olevan lain 3:n § 3
momenttiin viittauksella uuteen 5 a §:44n. Viittauksen korvaaminen ei muuta sddnnosten sisal-
tod.

Pykalén I momentin 6 kohtaan lisittdisiin viittaus toiminimilain 5 §:48n, jossa sdddetddn niistd
edellytyksistd joiden mukaan toiminimen sekoitettavuuteen voidaan vedota. Oikeuskaytannos-
sd korkein hallinto-oikeus on katsonut ratkaisussa KHO 2003:7, ettd toiminimen ja tavaramer-
kin vilinen vertailu tulee rajoittaa koskemaan vain niitd toimialoja, jotka ovat molemmille yh-
teiset. Téstd ei kuitenkaan ole toiminimilaissa nimenomaista sddnnostd. Korkein hallinto-
oikeus sovelsi toiminimilain 5 §:n liséksi toiminimilain 10 §:n 4 kohdassa tarkoitettua sién-
nostd toiminimen ja tavaramerkin vélisestd sekoitettavuudesta. Viimeksi mainitun lainkohdan
hallituksen esityksestd toiminimilaiksi 238/1978 vp ilmenevistd yksityiskohtaisista peruste-
luista ilmenee, ettd toiminimen ja tavaramerkin vélinen vertailu tulee rajoittaa koskemaan vain
niitd toimialoja, jotka ovat molemmille yhteiset. Selvyyden vuoksi yhteisid toimialoja koskeva
edellytys tuotaisiin esiin my0s tavaramerkkilaissa, kun puhutaan tavaramerkin ja toiminimen
vilisen sekoitettavuuden arvioinnista. Lisdksi 1 momentin 6 kohdasta poistettaisiin sddnnokset
toisen tavaramerkisté ja tunnusmerkistd. Nama sisdltyisivét uuteen 7 kohtaan.

Pykélan I momenttiin liséttdisiin uusi 7 kohta, joka viittaisi suojan sisédltod koskevaan pyka-
1a4n. Merkkii saisi rekister6idd, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on 6 §:n mukaan yksin-
oikeus merkin kéyttoon. Aiempien oikeuksien kohdalla ei viitattaisi yleisesti sekaannusvaa-
raan, jota kaikissa kollisiotilanteissa ei edellytetd. Néin sddnnos vastaisi uuden 1 luvun sdén-
noksid suojan siséllostd ja tavaramerkeille annettavasta eritasoisesta suojasta.

Pykéldn I momentin 8 kohta muotoiltaisiin uudelleen. Kohdassa sdidettiisiin, ettei tavara-
merkkid saa rekisterdidé, jos tavaramerkin hakija on rekisterdintihakemuksen tehdesséén ollut
vilpillisessd mielessd. Sddannoksen tarkoituksena on muun muassa estdd toisen tavaramerkin
tai muun tunnuksen kaytto vilpillisessd mielessd, vaikka toinen merkki ei saisikaan yksinoi-
keussuojaa rekisterdinnin tai vakiinnuttamisenperusteella. Voimassa olevan lain 14 §:n 1 mo-
mentin 7 kohtaa on jo vanhastaan tulkittu niin, ettd tavaramerkin kéyttona on pidetty myds ul-
komailla tapahtunutta kayttod (KHO 1971 A Il 96). Ehdotettavan sddnndksen sanamuoto on
laaja ja kattaisi ulkomailla tapahtuneen kdyton myos jatkossa. S@dnnds kattaisi siten sana-
muotonsa puolesta direktiivin 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan liséksi my®6s direktiivin 4 artik-
lan 4 kohdan g alakohdan tarkoittaman tilanteen, jossa hakijan vilpillinen mieli liittyy sellai-
seen merkkiin, jota hakemuksen tekopéivina kaytettiin ulkomailla.

Euroopan unionin tuomioistuin on tavaramerkkiasetusta koskevassa ratkaisukdytdnndssdian
tuonut esiin (tuomio Chocoladenfabriken Lindt & Spriingli, C-529/07, 53 kohta), etté arvioita-

18



HE 24/2016 vp

essa sitd, onko hakija ollut vilpillisessd mielessd, kansallisen tuomioistuimen on otettava huo-
mioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvat merkitykselliset tekijat, jotka olivat olemassa ja-
tettdessd hakemusta merkin rekister6imiseksi. Arvioinnissa on etenkin otettava huomioon se,
ettd hakija tietéiéd tai hénen pitéisi tietdd, ettd kolmas kayttdd vihintddn yhdessd jasenvaltiossa
samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkié tai samankaltaista merkkii, joka on se-
koitettavissa merkkiin, jonka rekisterdimista hactaan.

Hakijan vilpillisen mielen arvioimiseksi on unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisussa esite-
tyin tavoin (tuomio SA.PAR. v. SMHV — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, 28
kohta) tutkittava hakijan aikomus sellaisena kuin se voidaan péételld muun ohella seuraavien
seikkojen perusteella: objektiiviset olosuhteet ja hakijan todelliset teot, hakijan toimenkuva tai
asema, ne tiedot, jotka hakijalla oli aikaisemman merkin kaytosta.

Pykilan I momentin 9 ja 10 kohdat vastaisivat asiallisesti voimassa olevan lain 14 §:n 1 mo-
mentin 10 ja 11 kohtia. 9 kohdassa tarkennettaisiin selvyyden vuoksi, ettd rekisterdinnin este
voi johtua sekd kansallisesta ettd unionitason suojatusta lajikenimesta.

Pykildn 10 kohdassa piivitettiisiin viittauksia maantieteellisid merkint6jd koskevaan EU-
lainséddéntoon sekd yhdenmukaistettaisiin nditd viittauksia keskendén. Muutokset ovat tar-
peen silld asianomainen EU-lainsddddntd on muuttunut ja voimassa oleva sddnnds on osin
puutteellinen. Viittaus asetukseen (EY) N:o 510/2006 muutettaisiin viittaukseksi sen korvan-
neeseen asetukseen (EU) N:o 1151/2012. Viittaus asetukseen (EY) N:o 491/2009 korvattaisiin
viittauksella asetukseen (EY) N:o 1308/2013. Viittaus asetukseen (EY) N:o 110/2008 siilyy,
mutta viittauksesta poistettaisiin tarkka pykéalaviittaus. Lisdksi 10 kohtaan liséttdisiin viittaus
asetukseen (EU) N:0 251/2014.

Pykélin 2 momentissa tarkennettaisiin 7 kohdan sdénndstd méérittelemalld, mihin oikeuksiin
késitteelld aiempi tavaramerkki viitataan. Pykélédn 2 momentti siséllyttdisi 1 momentin 7 koh-
taan sen 6 kohdasta poistettujen kansallisten tavaramerkkioikeuksien liséksi kansainviéliset ta-
varamerkit sekd yhteison tavaramerkit, joista aiemmin on siédetty omissa kohdissaan. Pykélan
3 momentti vastaisi voimassa olevan 14 §:n 2 momenttia. Ainoana muutoksena olisi 1 mo-
mentin numeroinnista johtuva muutos viittaukseen.

Pykaldssa viitattaisiin tavaramerkkien sekoitettavuuden sijasta johdonmukaisesti sekaannus-
vaaraan. Tdma aiheuttaisi sanamuodon muutoksia useissa kohdissa, mutta ei muuttaisi vallit-
sevaa oikeustilaa.

25 §. Pykéldssd oleva viittaus muutettaisiin koskemaan lain 8 ja 9 §:44. Kyseessa on tekninen
pdivitys, joka ei muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa.

51 a §. Pykélassé oleva lakiviittaus péivitettdisiin uuden Patentti- ja rekisterihallituksesta an-
netun lain (578/2013) johdosta.

56 d §. Pykildssd sdddetddn menettelystd, joka koskee kansainvélistd rekisterdintid vastaan
tehtyd véitettd. Saannostd selvennettdisiin vastaamaan paremmin menettelyd rekisteriviran-
omaisessa. Sddnnoksestd kavisi selkeimmin ilmi, ettd ilmoitus ei vield tarkoita viranomaisen
pidtostd asiasta, ja ettei viranomainen vield ole ottanut kantaa viitteen sisiltoon.
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Pykélan I momentissa sdadettdisiin vaiteilmoituksesta kansainviliselle toimistolle seka siita,
ettd rekisteriviranomaisen on tutkittava viite siitd riippumatta, antaako rekisterdinnin haltija
ilmoituksen johdosta lausumaa.

Pykélin 2 momentissa sdddettiisiin rekisteriviranomaisen véitteen johdosta tekemaéstd paatok-
sestd sekd vaitteen hylkddmisesta.

Pykélan 3 momentissa sdddettdisiin rekisteriviranomaisen paatosta seuraavasta menettelysta.

Voimassa olevan 56 d §:n 2 momentin sisdltdmait sdéinndkset méariajoista sisiltyvit Madridin
poytékirjaan.

1.2 Rikoslaki
49 luku Eriiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta

2 §. Teollisoikeusrikos. Pykélan I momentin I kohtaa muutettaisiin niin, ettd viittaus tavaran
tunnusmerkkiin muutettaisiin tavaramerkkilain uusia 4, 4 a ja 6 §:44 vastaavasti viittaukseksi
yksinoikeuteen tavaramerkkiin. Tavaramerkkilain yksinoikeuden sisdlt6a ja rajoituksia koske-
vaa sddntelyd muutetaan vastaamaan nykyistd paremmin tavaramerkkidirektiivin sanamuotoa.
Tavaramerkkié koskevan yksinoikeuden sisdltoné on, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa
ilman tdmén suostumusta kdyttad elinkeinotoiminnassa tavaroittensa tunnuksena tavaramerk-
kilain 6 §:ssé tarkoitetulla tavalla sitd loukkaavaa tunnusta. Uutta tavaramerkkilain sééntelyssi
olisi se, ettd suojan kolme tasoa eritellddn ja lain 7 §:44n lisdtddn yksinoikeuden rajoituksia
koskeva sddnnos. Rikoslain 49 luvun 2 §:n soveltamisen kannalta ndilld muutoksilla on vahai-
nen vaikutus, koska voimassaolevia tavaramerkkilain sddnndksid on oikeuskédytdnndssa sovel-
lettu direktiivin mukaisesti.

2 Voimaantulo
Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 pdivana syyskuuta 2016.

Edelld esitetyn perustella annetaan eduskunnan hyviksyttéviksi seuraavat lakiehdotukset:

20



HE 24/2016 vp

Lakiehdotukset

Laki

tavaramerkkilain muuttamisesta

Eduskunnan paétoksen mukaisesti

muutetaan tavaramerkkilain (7/1964) 1 luvun otsikko, 1—10, 10 a, 11, 13, 14, 25, 43, 51 a
ja 56 d §, sellaisina kuin niistd ovat 1 § laeissa 39/1993 ja 56/2000, 2 § osaksi laissa 39/1993,
3 § osaksi lacissa 996/1983 ja 39/1993, 4 ja 11 § osaksi laissa 56/2000, 6 § lacissa 996/1983 ja
39/1993, 8 § laissa 39/1993, 10 § osaksi laissa 996/1983, 10 a ja 56 d § laissa 1715/1995, 13 §
laissa 56/2000, 14 § osaksi laeissa 552/1970, 996/1983, 1715/1995, 56/2000, 1220/2004 ja
1016/2010 seké 43 ja 51 a § laissa 107/2013, ja

lisdtddn lakiin uusi 4 a, 5 aja 11 a § seuraavasti:

1 luku
Yleiset siannokset

1§

Téassé laissa sdddetddn yksinoikeudesta tavaroita ja palveluita varten elinkeinotoiminnassa
kaytettdvadn tavaramerkkiin. Tdssé laissa sdddetddn my0Os yhteison tavaramerkisté ja tavara-
merkkien kansainvélisestd rekisterdinnista.

Miti téssé laissa sdddetdén tavaroista, koskee myos palveluita.

28
Tavaramerkkind voi olla miké tahansa elinkeinotoiminnassa kéytettidvéd erottamiskykyinen
merkki, joka voidaan esittdd graafisesti.

38
Merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa
erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, kdyttotarkoitusta, hintaa taik-
ka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vahaisin muunteluin tai lisdyk-
sin ilmaisevaa merkkii ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa mer-
kin erottamiskykyd on kiinnitettdvd huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen,
kuinka kauan ja miten laajalti merkkid on kéytetty.

43§
Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan rekisteroiméllad se 2 luvussa tarkoitettuun tavaramerk-
kirekisteriin.

4a§

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisterGintid, kun tavaramerkki on va-
kiinnutettu.
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Vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoikeus my6s muuhun kuin 2 §:ssé tarkoitettuun elin-
keinotoiminnassa kaytettivain merkkiin.

Tavaramerkki katsotaan vakiinnutetuksi, jos se on Suomessa asianomaisissa elinkeino- tai
kuluttajapiireissé yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisend merkkin4.

58
Yksinoikeutta ei voi saada sellaiseen merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavaran luon-
teenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttdmattomastd tavaran muodos-
ta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.

5a8
Tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen nimed eikd toiminimed. Tavaramerkkiin ei my0skédédn saa
ottaa toisen aputoiminimed eiké toissijaista tunnusta, paitsi jos niiltd puuttuu erottamiskyky
tai kysymys on eri toimialoista tai tavaralajeista.

63§

Yksinoikeus tavaramerkkiin sisdltdd jaljempéand sdddetyin poikkeuksin sen, ettei muu kuin
tavaramerkin haltija saa ilman tdmén suostumusta kayttda elinkeinotoiminnassaan tavaroitten-
sa tunnuksena:

1) merkkié, joka on sama kuin samoja tavaroita varten suojattu tavaramerkki;

2) merkkié, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltai-
sia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran, jo-
ka sisdltdd myds vaaran merkin ja tavaramerkin vélisestd mielleyhtymasta.

Jos tavaramerkki on Suomessa laajalti tunnettu ja merkin aiheeton kadytté merkitsee tavara-
merkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksi kayttamistd taikka on haitaksi ta-
varamerkin erottamiskyvylle tai maineelle, kukaan muu kuin se, jolla on yksinoikeus tavara-
merkkiin, ei saa ilman tdmén suostumusta kéyttdéd elinkeinotoiminnassa merkkié, joka on sa-
ma tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, vaikka tavarat, joita varten merkki
on, eivit ole samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten laajalti tunnettu tavaramerkki on
suojattu.

Kayttdmiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan:

1) merkin paneminen tavaroihin tai niiden paéllyksiin;

2) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen téllaista tarkoi-
tusta varten merkkié kédyttden;

3) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkia kayttden taikka maahantuonti edelleen
kolmanteen maahan kuljetettavaksi;

4) merkin kdyttdminen liikeasiakirjoissa markkinoinnissa.

5) merkin muu vastaava kdyttdminen

Edelld 3 momentissa tarkoitetuksi merkin kéyttdmiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan
myos suullinen kdyttdminen.

78
Yksinoikeus tavaramerkkiin ei esté toista kdyttdmasti elinkeinotoiminnassa hyvin liiketavan
mukaisesti:
1) omaa nimeéén, toiminimedén, aputoiminime&én, toissijaista tunnustaan tai osoitettaan;
2) tavaroiden lajia, laatua, maéraa, kayttdtarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperii, ta-
varoiden valmistusajankohtaa taikka muuta tavaroiden ominaisuutta osoittavaa merkintéa;
3) tavaramerkkid, jos sen kdyttdminen on tarpeen tavaran kayttotarkoituksen osoittamiseksi.
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8§

Tavaramerkin haltija saa kieltdd tavaramerkin kdyttdmisen tavaroissa, jotka hédn tai hdnen
suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella kyseistd tava-
ramerkkid kéyttden vain, jos tavaroihin on tehty muutoksia tai niitd on huononnettu sen jél-
keen, kun ne on saatettu markkinoille tai tavaramerkin haltijalla on muu perusteltu syy kieltda
tavaramerkin kayttdminen.

93§
Jos useat vaativat yksinoikeutta tavaramerkkeihin, jotka ovat 6 §:sséd tarkoitetulla tavalla
samoja tai samankaltaisia, etusija on silld, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen,
ellei muuta johdu siitd, mitd 10 tai 10 a §:ssd sdddetdan.

10§

Yksinoikeus rekisterdityyn tavaramerkkiin sdilyy aikaisemmin rekisterdidyn tai vakiinnute-
tun tavaramerkin rinnalla, jos rekisterdintid on haettu vilpittdméasséd mielessé eikd aikaisemmin
rekisterdidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin haltija ole ryhtynyt toimenpiteisiin myShemmin
rekisterdidyn tavaramerkin kdyton estdmiseksi, vaikka hédn on viiden vuoden ajan ollut sen
kaytosta tictoinen,

Jos myohemmin rekisterdityd tavaramerkkié on kéytetty ainoastaan osassa niistd tavaroista,
joita varten se on rekisterdity, yksinoikeus koskee tavaramerkin kdyttod vain kyseisten tava-
roiden osalta.

10a§

Yksinoikeus vakiinnutettuun tavaramerkkiin séilyy aikaisemmin rekisterdidyn tai vakiinnu-
tetun tavaramerkin rinnalla, jos aikaisemmin rekisterdidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin hal-
tija ei ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimenpiteisiin myohemmin vakiinnutetun tavara-
merkin kdyton estdmiseksi.

Jos aikaisemmin rekisterdity tai vakiinnutettu tavaramerkki on laajalti tunnettu Suomessa,
1 momentissa tarkoitettuna kohtuullisena aikana pidetdédn viittd vuotta siitd, kun aikaisemmin
rekisterdidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin haltija sai tietdd myohemmin vakiinnutetun tava-
ramerkin kéytosta.

11§

Jos 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa tai 10 taikka 10 a §:ssé tarkoitetuissa tapauksissa havaitaan
kohtuulliseksi, markkinaoikeus méérdé, ettd toista tavaramerkkié tai kumpaakin niistd saadaan
kdyttdd vain méadrétylld tavalla muodostettuna, lisd&maélléd siithen paikannimi tai haltijan nimi
taikka rajaamalla sen kéyttd koskemaan tiettyjd tavaroita tai tiettyd aluetta taikka muulla vas-
taavalla tavalla.

11ag§

Sanakirjan, késikirjan, oppikirjan tai muun vastaavan painotuotteen tekijd, paitoimittaja,
julkaisija ja kustantaja ovat velvolliset rekisterdidyn tavaramerkin haltijan pyynnostd huoleh-
timaan siitd, ettei tavaramerkkii toisinneta julkaisussa ilmoittamatta, ettd tavaramerkki on re-
kisterdity. Mitd edelld tdssd momentissa sdddetddn, sovelletaan my0s julkaisun levittimiseen
tietoverkon vilitykselld tai muulla sdhkoiselld tavalla.
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Joka laiminlyd noudattaa, mitd 1 momentissa sdddetddn, on velvollinen huolehtimaan siit4,
ettd oikaisu julkaistaan silld tavoin ja siind laajuudessa kuin on kohtuullista, sekd kustanta-
maan téllaisen oikaisun.

Tavaramerkin rekisterdintid koskeva 1 momentissa tarkoitettu ilmoittamisvelvollisuus voi-
daan katsoa téytetyksi silloin, kun tavaramerkin yhteyteen merkitdén tunnus®.

13§
Merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen tai johon ei 5 §:n nojalla voi saada
yksinoikeutta, ei tiytéd rekisterdinnin edellytyksié.
Tavaramerkiltd ei kuitenkaan erottamiskyvyn puuttumisen perusteella saa evétd rekisterdin-
tid, jos tavaramerkki on ennen rekisterdintihakemuksen tekopdivad kaytossa tullut erottamis-
kykyiseksi.

14§

Tavaramerkkii ei rekisterdida, jos:

1) se on lain, yleisen jérjestyksen tai hyvén tavan vastainen;

2) se on omiaan johtamaan yleis6d harhaan;

3) sithen on ilman asianomaista lupaa otettu valtion vaakuna, lippu tai muu tunnuskuva, re-
kisteroitdvan merkin kdyttdkohteena olevia tai niiden kaltaisia tavaroita koskeva virallinen
tarkastus- tai takuumerkki taikka tarkastus- tai takuuleima, suomalainen kunnanvaakuna taik-
ka kansainvélisen, valtioiden vélisen jérjeston lippu, vaakuna tai muu tunnuskuva, nimitys tai
nimen lyhennys taikka muu kuvio, nimitys tai nimen lyhenne, jos sen ottaminen tavaramerk-
kiin voi aiheuttaa vaaran siitd, ettd yleiso sekoittaa tavaramerkin sanotunlaiseen tunnuskuvaan,
merkkiin, leimaan, nimitykseen tai nimen lyhenteeseen;

4) se muodostuu jostakin tai siséltdd jotakin, joka on omiaan aiheuttamaan kasityksen, ettd
kyseessé on toisen suojattu toiminimi taikka sellainen toisen aputoiminimi tai toissijainen tun-
nus, jota tarkoitetaan 5 a §:ssé, taikka toisen nimi tai muotokuva, jollei nimi tai muotokuva
ilmeisesti tarkoita jotakuta kauan sitten kuollutta;

5) se muodostuu jostakin tai sisdltdd jotakin, joka on omiaan aiheuttamaan késityksen, ettd
kyseessd on toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimi, jos se on erikoislaatuinen,
tai joka loukkaa toisen tekijanoikeutta teokseen tai toisen oikeutta valokuvaan tai suojattuun
malliin;

6) se aiheuttaa vaaran, ettd yleiso sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan nimeen, suojat-
tuun toiminimeen tai aputoiminimeen siten, ettd sekoitettavuuteen voitaisiin vedota toiminimi-
lain (128/1979) 5 §:n nojalla;

7) aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin kdyttimiseen tavaroiden tunnuk-
sena elinkeinotoiminnassa;

8) tavaramerkin hakija on tehnyt rekisterdintihakemuksen vilpillisessd mielessa;

9) se aiheuttaa sekaannusvaaran Suomessa tai Euroopan unionissa suojatun kasvilajikkeen
lajikenimeen;

10) rekisterdinnille on maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujirjestelmistd annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1151/2012, maataloustuotteiden yh-
teisestd markkinajarjestelystd ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79,
(EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1308/2013, tislattujen alkoholijuomien mééritelmistd, ku-
vauksesta, esittelystd, merkinndistd ja maantieteellisten merkintdjen suojaamisesta seké neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksessa (EY) N:o 110/2008 tai maustettujen viinituotteiden méaaritelmista, kuvauk-
sesta, esittelystd, merkinndistd ja maantieteellisten merkintdjen suojasta seké asetuksen (ETY)
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N:o 1601/91 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU)
N:o 251/2014 tarkoitettu este.

Edelld 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkilld tarkoitetaan:

1) kansallista tavaramerkkid, joka on rekisterdity aiemman hakemuksen perusteella tai jolla
on muuten aiempi etuoikeuskuin tavaramerkin hakijalla;

2) Suomessa tai Euroopan unionissa voimassa olevaa kansainvélisen rekisterdinnin suojaa-
maa tavaramerkkid, jolla timén rekisterdinnin perusteella on Suomessa tai Euroopan unionissa
aikaisempi oikeuskuin tavaramerkin hakijalla;

3) 57 §:ssé tarkoitettua yhteison tavaramerkkié, joka on rekisterdity tavaramerkkihakemusta
aikaisemman hakemuksen perusteella, tai jolla on 57 §:ssé@ mainitun neuvoston asetuksen 34
tai 35 artiklan mukainen aiemmuus Suomesta;

4) tavaramerkkid, joka on vakiinnutettu silloin, kun rekisterdintia haetaan.

Niissé tapauksissa, joita 1 momentin 4—8 kohdassa tarkoitetaan, tavaramerkki voidaan re-
kister6ida, jos se, jonka oikeudesta on kyse, suostuu siihen, eikd 1 momentista muutoin johdu
estettd rekisterdinnille.

25§
Jos tavaramerkki on rekisterdity vastoin tété lakia, rekisterdinti on mititdn, jollei muuta joh-
du 10 tai 10 a §:ssé tarkoitetusta seikasta tai muusta olosuhteiden muuttumisesta.

5lTa§
Muutoksenhausta Patentti- ja rekisterihallituksen péétokseen tavaramerkkid koskevassa asi-
assa sdadetddn Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssé.

56d3§

Patentti- ja rekisterihallitus ldhettdd ilmoituksen 56 ¢ §:ssé tarkoitetusta viitteestd ja sen pe-
rusteluista 53 §:ssé tarkoitetulle kansainvéliselle toimistolle. Riippumatta siitd, onko kansain-
viélisen rekisterdinnin haltija antanut lausumansa ilmoituksen johdosta, Patentti- ja rekisteri-
hallituksen on tutkittava viite.

Patentti- ja rekisterihallituksen tulee tehdyn viitteen johdosta, jos rekisterdinti ei tdyta timén
lain mukaisia rekisterdinnin edellytyksid, tehdé paétos, ettéd kansainvélinen rekisterdinti ei ole
voimassa Suomessa. Jos rekisterdinti tdyttad tdmén lain mukaiset rekisterdinnin edellytykset
vain osittain, Patentti- ja rekisterihallituksen tulee tehdé paitos, ettd rekisterdinti on voimassa
ainoastaan osittain. Patentti- ja rekisterihallituksen on hylattava viite, jos kansainvéliselle re-
kisterdinnille ei ole Suomessa estetta.

Jos Patentti- ja rekisterihallitus paéttda, ettd kansainvilinen rekisterdinti ei ole voimassa
Suomessa tai se on voimassa ainoastaan osittain, se tekee siitd merkinnin 53 §:n 2 momentissa
tarkoitettuun luetteloon ja kuuluttaa pdétoksesté, kun se on tullut lainvoimaiseksi.

Tama laki tulee voimaan pdivana kuuta 20 .

25



HE 24/2016 vp

Laki

rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan paétoksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 49 luvun 2 §, sellaisena kuin se on laissa 1281/2009, seuraa-
vasti:

49 luku

Eriiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta

238
Teollisoikeusrikos

Joka tavaramerkkilain (7/1964), patenttilain (550/1967), mallioikeuslain (221/1971), yksin-
oikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain (32/1991), hyddyllisyysmallioikeudesta
annetun lain (800/1991) tai kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (1279/2009) sadnndsten
vastaisesti ja siten, ettd teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa lou-
katun oikeuden haltijalle, loukkaa

1) yksinoikeutta tavaramerkkiin,

2) patentin tuottamaa yksinoikeutta,

3) mallioikeutta,

4) oikeutta piirimalliin,

5) hyodyllisyysmallioikeutta tai

6) kasvinjalostajanoikeutta

on tuomittava teollisoikeusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintdédn kahdeksi vuodeksi.

Tama laki tulee voimaan pdivdnd kuuta 20 .

Helsingissa 3 pdivdnd maaliskuuta 2016.

Paidministeri

JUHA SIPILA

Oikeus- ja tyoministeri Jari Lindstrom
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Rinnakkaistekstit

Laki

tavaramerkkilain muuttamisesta

Eduskunnan péétoksen mukaisesti

muutetaan tavaramerkkilain (7/1964) 1 luvun otsikko, 1—10, 10 a, 11, 13, 14, 25, 43, 51 a
ja 56 d §, sellaisina kuin niistd ovat 1 § laeissa 39/1993 ja 56/2000, 2 § osaksi laissa 39/1993,
3 § osaksi laeissa 996/1983 ja 39/1993, 4 ja 11 § osaksi laissa 56/2000, 6 § lacissa 996/1983 ja
39/1993, 8 § laissa 39/1993, 10 § osaksi laissa 996/1983, 10 a ja 56 d § laissa 1715/1995, 13 §
laissa 56/2000, 14 § osaksi laeissa 552/1970, 996/1983, 1715/1995, 56/2000, 1220/2004 ja
1016/2010 sekd 43 ja 51 a § laissa 107/2013, ja

lisdtddn lakiin uusi 4 a, S aja 11 a § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus
1 luku 1 luku
Yleisiii madrayksii Yleiset sddiinnokset
1§ 1§
Rekisterdinnilld saadaan yksinoikeus tava- Tassd laissa sdddetddn yksinoikeudesta ta-

ramerkkiin erityiseksi tunnusmerkiksi myy- varoita ja palveluita varten elinkeinotoimin-
taviksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoi- nassa kdytettdvidan tavaramerkkiin. Tdssd
minnassa liikkeeseen laskettavien tavaroiden laissa sdddetddn myds yhteison tavaramer-
erottamiseksi toisten tavaroista. kistd ja tavaramerkkien kansainvilisestd re-
Tavaramerkkind voi olla mikd tahansa kisterdinnistd.
merkki, joka voidaan esittdd graafisesti ja = Mitd tdssd laissa sdddetddn tavaroista,
jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoi- koskee myds palveluita.
minnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten
tavaroista. Tavaramerkkind voi olla erityises-
ti sana mukaan lukien henkilénnimi, kuvio,
kirjain, numero taikka tavaran tai sen paél-
lyksen muoto.
Miti tdssd laissa sdddetddn tavaroista, on
vastaavasti voimassa palveluista.

238 238
Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada  Tavaramerkkind voi olla mikd tahansa
ilman rekisteréintidkin, kun merkki on tullut elinkeinotoiminnassa kéytettdvd erottamis-
vakiintuneeksi. Vakiinnuttamisella voidaan kykyinen merkki, joka voidaan esittdd graafi-
saada yksinoikeus myos muuhun kuin 1 §:n 2 sesti.
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momentissa tarkoitettuun elinkeinotoimin-
nassa kidytettdvdadn erityiseen tavaran tun-
nusmerkkiin.

Tunnusmerkki katsotaan vakiintuneeksi,
jos se tdssd maassa on asianomaisissa elin-
keino- tai kuluttajapiireissa yleisesti tunnettu
haltijan tavaroiden erityisend merkkina.

38§

Jokainen saa elinkeinotoiminnassa kayttda
sukunimeddn, osoitettaan tai toiminimedin
tavaroittensa tunnusmerkkin, jollei sen kayt-
td ole omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa
toisen jo suojattuun tavaramerkkiin tai sellai-
seen nimeen, osoitteeseen tai toiminimeen,
jota toinen jo oikeutetusti kéyttdd elinkeino-
toiminnassaan.

Mitd edelld on sanottu toiminimesti koskee
my0s toiminimilaissa (128/79) tarkoitettuja
aputoiminimed ja toissijaista tunnusta.

Tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen nimed
tai toiminimed. Tavaramerkkiin ei mydskdin
saa ottaa toisen aputoiminimed tai toissijaista
tunnusta, paitsi milloin néiltd puuttuu erotta-
miskyky tai kysymys on eri toimialoista tai
tavaralajeista.

4§

Tdmén lain 1—3 §:n mukainen oikeus ta-
varan tunnusmerkkiin sisdltdd sen, ettd elin-
keinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin
haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena kayttaa
sithen sekoitettavissa olevaa merkkid tava-
rassa tai sen paillyksessd, mainonnassa tai
liike-asiakirjassa tai muulla tavalla, sithen lu-
ettuna myds suullinen kéyttdminen. Mité tds-
sd on sanottu, on voimassa riippumatta siité,
lasketaanko tavara tai aiotaanko se laskea
liikkkeeseen tdssd maassa vai ulkomailla vai
tuodaanko se Suomen alueelle elinkeinotoi-
minnassa kéytettdviksi, sdilytettdvéksi, va-
rastoitavaksi tai edelleen kolmanteen maahan
kuljetettavaksi.

Edelld 1 momentissa tarkoitetuksi luvatto-
maksi kayttdmiseksi katsotaan muun muassa
se, ettd joku laskiessaan liikkeeseen varaosia,

28

Ehdotus

38§

Merkin katsotaan olevan erottamiskykyi-
nen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoimin-
nassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Ta-
varan lajia, laatua, paljoutta, kdyttotarkoi-
tusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -
aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vihdi-
sin muunteluin tai lisdyksin ilmaisevaa merk-
kid ei sellaisenaan ole katsottava erottamis-
kykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamis-
kykyd on kiinnitettivd huomiota kaikkiin
asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka
kauan ja miten laajalti merkkid on kdytetty.

4§

Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan rekis-
teroimdlld se 2 luvussa tarkoitettuun tavara-
merkkirekisteriin.
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lisdtarvikkeita tai muuta sellaista, mikd so-
veltuu toisen tavaraan, viittaa timén tunnus-
merkkiin tavalla, joka on omiaan aikaansaa-
maan vaikutelman, ettd liikkeeseen laskettu
tavara on l&htoisin tunnusmerkin haltijalta tai
ettd tdma on suostunut tunnusmerkin kaytta-
miseen.

Jos tavara on laskettu litkkeeseen kayttd-
mélla tiettyd tunnusmerkkid ja jos sen jilkeen
muu kuin merkin haltija on tehnyt tavaraan
olennaisia muutoksia muokkaamalla, kor-
jaamalla tai muulla siihen verrattavalla taval-
la, 4lk6on mydskddn, kun tavaraa uudelleen
ryhdytédn laskemaan liikkeeseen tissd maas-
sa, tunnusmerkkid kaytettdko, ellei muutosta
selvisti ilmoiteta tai ellei se muuten selvésti
ilmene.

(lisdtddn uusi 4 a §)

5§

Yksinoikeus tavaran tunnusmerkkiin ei ké-
sitd sellaista merkin osaa, joka pdiasiallisesti
tarkoittaa tavaran tai sen pééllyksen kaytto-
kelpoisuuden lisddmistéd tai muutoin sellaisen
tehtévin tdyttdmistd, joka ei ole ominaista
tunnusmerkille.

(Lisétddn uusi 5a §)

Ehdotus

4dayg

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada
ilman rekisterointid, kun tavaramerkki on
vakiinnutettu.

Vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoi-
keus myds muuhun kuin 2 §.:ssd tarkoitettuun
elinkeinotoiminnassa kdytettdvddn merkkiin.

Tavaramerkki katsotaan vakiinnutetuksi,
jos se on Suomessa asianomaisissa elinkei-
no- tai kuluttajapiireissd yleisesti tunnettu
haltijan tavaroiden erityisend merkkind.

58
Yksinoikeutta ei voi saada sellaiseen merk-
kiin, joka muodostuu yksinomaan tavaran
luonteenomaisesta muodosta, teknisen tulok-
sen saavuttamiseksi valttamdttomdstd tava-
ran muodosta tai tavaran arvoon olennaises-
ti vaikuttavasta muodosta.

5a8
Tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen nimed
eikd toiminimed. Tavaramerkkiin ei myds-
kddn saa ottaa toisen aputoiminimed eikd
toissijaista tunnusta, paitsi jos ndiltd puuttuu
erottamiskyky tai kysymys on eri toimialoista
tai tavaralajeista.
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6§

Tunnusmerkkien katsotaan timén lain mu-
kaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos
ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia ta-
varalajeja.

Tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan
kuitenkin 1 momentin estdméttd vedota sel-
laisen tunnusmerkin hyviksi, joka on laajalti
tunnettu tissd maassa, jos toisen samankal-
taisen tunnusmerkin kéyttiminen ilman hy-
vaksyttdvda syytd merkitsisi aikaisemman
merkin erottamiskyvyn ja maineen epéoikeu-
denmukaista hyvéksikdyttod taikka olisi hai-
taksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle
tai maineelle.

Tadmén pykildn 2 momentin sddnndstd on
sovellettava vastaavasti 3 §:n 3 momentissa
tarkoitettuun aputoiminimeen ja toissijaiseen
tunnukseen.

78
Jos useat 1 tai 2 §:n nojalla vaativat yksinoi-
keutta tavaran tunnusmerkkeihin, jotka ovat
toisiinsa sekoitettavissa, on etusija silld, joka

Ehdotus

6§

Yksinoikeus tavaramerkkiin sisdltdd jdl-
Jjempdnd sdddetyin poikkeuksin sen, ettei muu
kuin tavaramerkin haltija saa ilman timdn
suostumusta kdyttdd elinkeinotoiminnassaan
tavaroittensa tunnuksena:

1) merkkid, joka on sama kuin samoja ta-
varoita varten suojattu tavaramerkki,

2) merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sa-
ma tai samankaltainen kuin samoja tai sa-
mankaltaisia tavaroita varten suojattu tava-
ramerkki, aiheuttaa yleison keskuudessa se-
kaannusvaaran, joka sisdltdd myds vaaran
merkin ja tavaramerkin vilisestd mielleyhty-
mdstd.

Jos tavaramerkki on Suomessa laajalti tun-
nettu ja merkin aiheeton kdytto merkitsee ta-
varamerkin erottamiskyvyn tai maineen epd-
oikeutettua hyvdiksi kdyttamistd taikka on
haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai
maineelle, kukaan muu kuin se jolla on yk-
sinoikeus tavaramerkkiin ei saa ilman timdn
suostumusta  kdyttdd elinkeinotoiminnassa
merkkid, joka on sama tai samankaltainen
kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, vaikka
tavarat, joita varten merkki on, eivit ole sa-
moja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten
laajalti tunnettu tavaramerkki on suojattu.

Kayttimiseksi elinkeinotoiminnassa katso-
taan:

1) merkin paneminen tavaroihin tai niiden
pddllyksiin;

2) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle
laskeminen tai niiden varastoiminen tdllaista
tarkoitusta varten merkkid kdyttden,

3) tavaroiden maahantuonti tai maasta-
vienti merkkid kdyttien taikka maahantuonti
edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi,

4) merkin kdyttiminen liikeasiakirjoissa tai
markkinoinnissa;

5) merkin muu vastaava kéyttiminen
Edelld 3 momentissa tarkoitetuksi merkin
kdyttimiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan
myos suullinen kdyttiminen.

738
Yksinoikeus tavaramerkkiin ei estd toista
kdyttimdstd elinkeinotoiminnassa hyvdin lii-
ketavan mukaisesti:
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voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen,
mikéli muuta ei johdu siitd, mité jaljempéana
8 tai 9 §:ssd sdddetddn.

8§

Vaikka rekisterdity tavaramerkki, jota on
kéytetty tdssd maassa yhtdjaksoisesti viiden
vuoden ajan, on sekoitettavissa aikaisempaan
rekisterdityyn tai vakiintuneeseen merkkiin,
myohemméan merkin kéyttdmisti ei saa kiel-
tad, jos rekisterdintid on haettu vilpittoméassa
mielessd ja aikaisemman merkin haltija on
ollut tietoinen merkin kéytostd sanotun ajan.

9§

Jos vakiintunut tavaramerkki on sekoitetta-
vissa toisen aikaisemmin rekisterdityyn tai
vakiintuneeseen tavaramerkkiin eikd aikai-
semman merkin haltija ole kohtuullisessa
ajassa ryhtynyt toimiin myohemmén merkin
kéyton estdmiseksi, dlkdon héinelld endé olko
valtaa kieltdd sen kayttamista.

10§

Niissé tapauksissa, joita 8 tai 9 §:ssé tarkoi-
tetaan, voidaan sen mukaan kuin on kohtuul-
lista, maaratd, ettd jotakin tunnusmerkkid tai
kumpaakin niistd saadaan kdyttdd vain erityi-
selld tavalla, kuten tietyin tavoin muodostel-
tuna, lisddmalld sithen paikannimi tai teke-
malld merkkiin muu selvennys.

Mitd 1 momentissa on sdddetty, on sovel-
lettava vastaavasti, jos sekaannusvaaraa syn-
tyy 3 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetuissa
tapauksissa.

Ehdotus

1) omaa nimeddn, toiminimeddn, aputoi-
minimeddn, toissijaista tunnustaan tai 0Soi-
tettaan,

2) tavaroiden lajia, laatua, mddrdd, kdytto-
tarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alku-
perdd, tavaroiden valmistusajankohtaa taik-
ka muuta tavaroiden ominaisuutta osoittavaa
merkintdd;

3) tavaramerkkid, jos sen kdyttdminen on
tarpeen tavaran kdyttotarkoituksen osoitta-
miseksi.

88

Tavaramerkin haltija saa kieltdd tavara-
merkin kdyttimisen tavaroissa, jotka hdn tai
héinen suostumuksellaan joku muu on saatta-
nut markkinoille Euroopan talousalueella ky-
seistd tavaramerkkid kdyttden vain, jos tava-
roihin on tehty muutoksia tai niitd on huo-
nonnettu sen jdilkeen, kun ne on saatettu
markkinoille tai tavaramerkin haltijalla on
muu perusteltu syy kieltdd tavaramerkin
kdyttiminen.

9§

Jos useat vaativat yksinoikeutta tavara-
merkkeihin, jotka ovat 6 §:ssd tarkoitetulla
tavalla samoja tai samankaltaisia, etusija on
silld, joka voi vedota aikaisimpaan oikeuspe-
rusteeseen, ellei muuta johdu siitd, mitd 10
tai 10 a §:ssd sdddetddn.

10§

Yksinoikeus rekisterdityyn tavaramerkkiin
sdilyy aikaisemmin rekisterdidyn tai vakiin-
nutetun tavaramerkin rinnalla, jos rekiste-
rointid on haettu vilpittomdssd mielessd eikd
aikaisemmin rekisteroidyn tai vakiinnutetun
tavaramerkin haltija ole ryhtynyt toimenpi-
teisiin myéhemmin rekisterdidyn tavaramer-
kin kdyton estamiseksi, vaikka hédn on viiden
vuoden ajan ollut sen kdytostd tietoinen,

Jos myohemmin rekisterdityd tavaramerk-
kid on kéytetty ainoastaan osassa niistd tava-
roista, joita varten se on rekisterdity, yksin-
oikeus koskee tavaramerkin kiyttéd vain ky-
seisten tavaroiden osalta.
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10a§

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

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

11§

Sanakirjan, késikirjan taikka muun sellai-
sen painetun tai tietoverkossa olevan julkai-
sun tekija, julkaisija ja kustantaja ovat vel-
volliset rekisterdidyn tavaramerkin haltijan
pyynnostd huolehtimaan siitd, ettei julkai-
suun oteta tavaramerkin toisintoa ilmoitta-
matta, ettd tavaramerkki on rekisteroity.

Jos joku laiminlyd noudattaa, mitd 1 momen-
tissa on méadrétty, on hin velvollinen myota-
vaikuttamaan siihen, ettd oikaisu julkaistaan
silld tavoin ja siind laajuudessa, kuin havai-
taan kohtuulliseksi, sekéd kustantamaan sellai-
sen oikaisun.

(lisdtddn uusi 11 a §)

Ehdotus

10a§

Yksinoikeus vakiinnutettuun tavaramerk-
kiin sdilyy aikaisemmin rekisteroidyn tai va-
kiinnutetun tavaramerkin rinnalla, jos aikai-
semmin rekisterdidyn tai vakiinnutetun tava-
ramerkin haltija ei ole kohtuullisessa ajassa
ryhtynyt toimenpiteisiin myohemmin vakiin-
nutetun tavaramerkin kdyton estimiseksi.

Jos aikaisemmin rekisterdity tai vakiinnu-
tettu tavaramerkki on laajalti tunnettu Suo-
messa, 1 momentissa tarkoitettuna kohtuulli-
sena aikana pidetddn viittd vuotta siitd, kun
aikaisemmin rekisteroidyn tai vakiinnutetun
tavaramerkin haltija sai tietdd mycéhemmin
vakiinnutetun tavaramerkin kdytostd.

118§

Jos 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa tai 10
taikka 10 a §:ssd tarkoitetuissa tapauksissa
havaitaan kohtuulliseksi, markkinaoikeus
mddrdd, ettd toista tavaramerkkid tai kum-
paakin niistd saadaan kdyttdd vain mddrdtyl-
ld tavalla muodostettuna, lisddmdlld siihen
paikannimi tai haltijan nimi taikka rajaamal-
la sen kdiytté koskemaan tiettyjd tavaroita tai
tiettyd aluetta taikka muulla vastaavalla ta-
valla.

11ag§

Sanakirjan, kdsikirjan, oppikirjan tai muun
vastaavan painotuotteen tekijd, pddtoimitta-
Jja, julkaisija ja kustantaja ovat velvolliset re-
kisteroidyn tavaramerkin haltijan pyynnéstd
huolehtimaan siitd, ettei tavaramerkkid toi-
sinneta julkaisussa ilmoittamatta, ettd tava-
ramerkki on rekisteroity. Mitd edelld tdssd
momentissa sdddetddn, sovelletaan myés jul-
kaisun levittdmiseen tietoverkon vilitykselld
tai muulla sdhkoiselld tavalla.

Joka laiminlyé noudattaa, mitd 1 momen-
tissa sdddetddn, on velvollinen huolehtimaan
siitd, ettd oikaisu julkaistaan silld tavoin ja
siind laajuudessa kuin on kohtuullista, sekd
kustantamaan téllaisen oikaisun.
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13§

Rekisterditdvan tavaramerkin tulee olla
omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden
tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta,
kéyttotarkoitusta, hintaa taikka valmistus-
paikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai aino-
astaan vihdisin muunteluin tai lisdyksin il-
maisevaa merkkii ei sellaisenaan ole katsot-
tava erottamiskykyiseksi. Erottamiskykyisek-
si ei ole katsottava mydskddn merkkid, joka
muodostuu yksinomaan tavaran luonteen-
omaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi
vélttiméattomastd tai tavaran arvoa olennai-
sesti korottavasta.

14§

Tavaramerkkii ei saa rekisterdida:

1) jos merkki on lain, yleisen jérjestyksen
tai hyvén tavan vastainen;

2) jos se on omiaan johtamaan yleisod har-
haan;

3) jos siithen ilman asianomaista lupaa on
otettu valtion vaakuna, lippu tai muu tunnus-
kuva, rekisterditdvan merkin kdyttokohteena
olevia tai niiden kaltaisia tavaroita koskeva
virallinen tarkastus- tai takuumerkki taikka
tarkastus- tai takuuleima, suomalainen kun-
nallisvaakuna taikka kansainvélisen, valtioi-
den keskeisen jarjeston lippu, vaakuna tai
muu tunnuskuva, nimitys tai nimen lyhennys
taikka my0ds kuvio, nimitys tai nimen lyhen-
nys, jos se on sanotunlaiseen tunnuskuvaan,
merkkiin, leimaan, nimitykseen tai nimen ly-
hennykseen sekoitettavissa;

4) jos se muodostuu jostakin tai sisdltid jo-
takin, mikd on omiaan aiheuttamaan késityk-
sen, ettd kysymys on toisen suojatusta toi-
minimestd taikka sellaisesta toisen aputoi-
minimestd tai toissijaisesta tunnuksesta, jota
tarkoitetaan 3 §$:n 3 momentissa, taikka toi-

33

Ehdotus

Tavaramerkin rekisterointiad koskeva 1
momentissa tarkoitettu ilmoittamisvelvolli-
suus voidaan katsoa tdytetyksi silloin, kun ta-
varamerkin yhteyteen merkitddn tunnus®.

13§

Merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erot-
tamiskykyinen tai johon ei 5 §:n nojalla voi
saada yksinoikeutta, ei tdytd rekisteroinnin
edellytyksid.

Tavaramerkiltd ei kuitenkaan erottamisky-
vyn puuttumisen perusteella saa evdtd rekis-
teréintid, jos tavaramerkki on ennen rekiste-

rointihakemuksen tekopdivid kdytossd tullut
erottamiskykyiseksi.

14§

Tavaramerkkia ei rekister6ida, jos:

1) se on lain, yleisen jarjestyksen tai hyvéin
tavan vastainen;

2) se on omiaan johtamaan yleisdd har-
haan;

3) sithen on ilman asianomaista lupaa otet-
tu valtion vaakuna, lippu tai muu tunnusku-
va, rekisterditivin merkin kayttokohteena
olevia tai niiden kaltaisia tavaroita koskeva
virallinen tarkastus- tai takuumerkki taikka
tarkastus- tai takuuleima, suomalainen kun-
nanvaakuna taikka kansainvilisen, valtioiden
vdlisen jarjeston lippu, vaakuna tai muu tun-
nuskuva, nimitys tai nimen lyhenne taikka
muu kuvio, nimitys tai nimen lyhennys, jos
sen ottaminen tavaramerkkiin voi aiheuttaa
vaaran siitd, ettd yleisé sekoittaa tavaramer-
kin sanotunlaiseen tunnuskuvaan, merkkiin,
leimaan, nimitykseen tai nimen lyhenteeseen;

4) se muodostuu jostakin tai sisdltdéd jota-
kin, joka on omiaan aiheuttamaan késityksen,
ettd kyseessd on toisen suojattu toiminimi
taikka sellainen toisen aputoiminimi tai tois-
Sijainen tunnus, jota tarkoitetaan 5 a §:ssd,
taikka toisen nimi tai muotokuva, jollei nimi
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sen nimestd tai muotokuvasta, jollei nimi tai
muotokuva ilmeisesti tarkoita jotakuta kauan
sitten kuollutta;

5) jos se muodostuu jostakin tai siséltdd jo-
takin, mikd on omiaan aiheuttamaan késityk-
sen, ettd kysymys on toisen suojatun kirjalli-
sen tai taiteellisen teoksen nimestd, milloin
tdméd on erikoislaatuinen, tai joka loukkaa
toisen tekijénoikeutta sellaiseen teokseen tai
toisen oikeutta valokuvaan tai suojattuun
malliin;

6) jos se on sekoitettavissa toisen elinkei-
nonharjoittajan nimeen tai suojattuun toi-
minimeen taikka sellaiseen aputoiminimen
tai toissijaiseen tunnukseen, jota tarkoitetaan
3 §:n 3 momentissa, tai toisen tavaramerk-
kiin, joka on rekisterdity aikaisemman hake-
muksen perusteella, tai toisen tunnusmerk-
kiin, joka on vakiinnutettu silloin, kun rekis-
terdintid haetaan; tai

7) jos se on sekoitettavissa tavaran tun-
nusmerkkiin, jota toinen kdyttdd hakemusta
tehtéiessd, ja hakija tehdessdéin hakemuksen
tiesi kaytostd eikd ole kayttdnyt merkkidan
ennen kuin toista tunnusmerkkid ryhdyttiin
kayttdmaan; tai

8) jos se on sekoitettavissa Suomessa tai
Euroopan yhteisossd voimassa olevaan kan-
sainvélisen rekisteréinnin suojaamaan tava-
ramerkkiin, jolla timén rekisteréinnin perus-
teella on aikaisempi oikeus Suomessa tai Eu-
roopan yhteisossa;

9) jos se on sekoitettavissa 57 §:ssé tarkoi-
tettuun yhteisdn tavaramerkkiin, joka on re-
kisterdity aikaisemman hakemuksen perus-
teella, tai jolla on 57 §:ssd mainitun neuvos-
ton asetuksen 34 tai 35 artiklan mukainen ai-
emmuus Suomesta,

10) jos se on sekoitettavissa rekisterdityyn
kasvilajikkeen lajikenimeen; faikka

Ehdotus

tai muotokuva ilmeisesti tarkoita jotakuta
kauan sitten kuollutta;

5) se muodostuu jostakin tai siséltdd jota-
kin, joka on omiaan aiheuttamaan kisityksen,
ettd kyseessd on toisen suojatun kirjallisen tai
taiteellisen teoksen nimi, jos se on erikoislaa-
tuinen, tai joka loukkaa toisen tekijénoikeutta
teokseen tai toisen oikeutta valokuvaan tai
suojattuun malliin;

6) se aiheuttaa vaaran, ettd yleiso sekoittaa
sen toisen elinkeinonharjoittajan nimeen,
suojattuun toiminimeen tai aputoiminimeen
siten, ettd sekoitettavuuteen voitaisiin vedota
toiminimilain (128/1979) 5 §:n nojalla

7) aiemman tavaramerkin haltijalla on 6
§:n nojalla yksinoikeus merkin kdyttimiseen
tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa;

8) tavaramerkin hakija on tehnyt rekiste-
rointihakemuksen vilpillisessd mielessd;

9) se aiheuttaa sekaannusvaaran Suomessa
tai Euroopan unionissa suojatun kasvilajik-
keen lajikenimeen;

10) rekisteréinnille on maataloustuotteiden
ja elintarvikkeiden laatujirjestelmistd anne-
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EU) N:o 1151/2012, maatalous-
tuotteiden yhteisestd markkina jdrjestelystdi
ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72,
(ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja
(EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EY) N:o 1308/2013, tislattujen alkoho-
lijuomien mddritelmistd, kuvauksesta, esitte-
lystd, merkinndistd ja maantieteellisten mer-

34
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11) jos rekisteréinnille on maataloustuot-
teiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten
merkintojen ja alkuperdnimitysten suojasta
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
51072006 14 artiklassa, maatalouden yhtei-
sestd markkinajdrjestelystd ja tiettyjd maata-
lous-tuotteita koskevista erityissddnnoksistd
annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yvh-
teisid markkinajdrjestelyjd koskeva asetus)
muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 491/2009 118 I artiklassa tai tislat-
tujen alkoholijuomien mddritelmistd, kuvauk-
sesta, esittelystd, merkinndistd ja maantie-
teellisten merkintdjen suojaamisesta sekd
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 ku-
moamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008
23 artiklassa tarkoitettu este.

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

Ehdotus

kintdjen suojaamisesta sekd neuvoston ase-
tuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta an-
netussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 110/2008 tai maustettu-
jen viinituotteiden mddritelmistd, kuvaukses-
ta, esittelystd, merkinndistd ja maantieteellis-
ten merkintéjen suojasta sekd asetuksen
(ETY) N:o 1601/91 kumoamisesta annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EU) N:o 251/2014 tarkoitettu este.

Edelld 7 kohdassa aiemmalla tavaramer-
killd tarkoitetaan:

1) kansallista tavaramerkkid, joka on rekis-
terdity aiemman hakemuksen perusteella tai
jolla on muuten aiempi etuoikeus kuin tava-
ramerkin hakijalla;

2) Suomessa tai Euroopan unionissa voi-
massa olevaa kansainvdlisen rekisteroinnin
suojaamaa tavaramerkkid, jolla tdmdn rekis-
teroinnin perusteella on Suomessa tai Eu-
roopan unionissa aikaisempi oikeus kuin ta-
varamerkin hakijalla;

3) 57 $:ssd tarkoitettua yhteison tavara-
merkkid, joka on rekisteroity tavaramerkki-
hakemusta aikaisemman hakemuksen perus-
teella, tai jolla on 57 §:ssd mainitun neuvos-
ton asetuksen 34 tai 35 artiklan mukainen ai-
emmuus Suomesta;

4) tavaramerkkid, joka on vakiinnutettu sil-
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25§

Jos tavaramerkki on rekisterdity vastoin ta-
td lakia, julistettakoon rekisterdinti mititto-
maksi, mikédli muuta ei johdu 8 tai 9 §:ssd
mainitusta seikasta tai muusta olosuhteiden
muuttumisesta.

51ag$§
Rekisteriviranomaisen tdmén lain nojalla
tekemédn padtokseen haetaan muutosta valit-
tamalla markkinaoikeuteen siten kuin patent-
ti- ja rekisterihallituksesta annetussa laissa
(575/1992 ) sdddetdin.

56d3§

Jos rekisteriviranomainen tehdyn véitteen
jilkeen toteaa, ettei kansainvélisen rekiste-
roinnin kohteena oleva tavaramerkki tdytad
tdmén lain mukaisia rekisterdintiedellytyksid,
se ilmoittaa kansainvéliselle toimistolle, ettei
kansainvélinen rekisterdinti ole voimassa
Suomessa siten kuin 56 b §:n 1 momentissa
sdadetaan.

Jos 56 ¢ §:n 2 momentissa mainittu aika
padttyy mydohemmin kuin 18 kuukauden ku-
luessa 56 a §:ssé tarkoitetusta kansainvalisen
toimiston ilmoituksesta, rekisteriviranomai-
nen ilmoittaa kansainviliselle toimistolle 18
kuukauden kuluessa edelld mainitusta ilmoi-
tuksesta, ettd rekisteréinnin voimassaolo voi
myohemmin lakata. Télloin ilmoitus siité,
ettei rekisterdinti ole voimassa Suomessa, on
toimitettava kuukauden kuluessa 56 ¢ §:n 2
momentissa mainitun ajan pééttymisesta.

Kun viitteen jilkeen tehty padtds, jonka
mukaan kansainvélinen rekisterdinti ei koske
Suomea, on tullut lainvoimaiseksi, rekisteri-
viranomainen kuuluttaa siita.

Ehdotus

loin, kun rekisterointid haetaan.

Niissd tapauksissa, joita 1 momentin 4—38
kohdassa tarkoitetaan, tavaramerkki voidaan
rekisteroidd, jos se, jonka oikeudesta on kyse,
suostuu sithen, eikd 1 momentista muutoin
Jjohdu estettd rekisterdinnille.

25§

Jos tavaramerkki on rekisterdity vastoin ta-
ta lakia, rekisterdinti on mitdton, jollei muuta
Jjohdu 10 tai 10 a §:ssd tarkoitetusta seikasta
tai muusta olosuhteiden muuttumisesta.

51ag§

Muutoksenhausta Patentti- ja rekisterihal-
lituksen pddtokseen tavaramerkkid koskevas-
sa asiassa sdddetddn Patentti- ja rekisteri-
hallituksesta annetun lain (578/2013) 6
S:ssd.

56d3§

Patentti- ja rekisterihallitus ldhettdd ilmoi-
tuksen 56 c §:ssd tarkoitetusta vditteestd ja
sen perusteluista 53 §:ssd tarkoitetulle kan-
sainviliselle toimistolle. Riippumatta siitd,
onko kansainvilisen rekisterdinnin haltija
antanut lausumaansa ilmoituksen johdosta,
Patentti- ja rekisterihallituksen on tutkittava
vdite.

Patentti- ja rekisterihallituksen tulee teh-
dyn vditteen johdosta, jos rekisterdinti ei tdy-
td tdmdn lain mukaisia rekisteréinnin edelly-
tyksid, tehdd pdcdtos, ettd kansainvilinen re-
kisterdinti ei ole voimassa Suomessa. Jos re-
kisterdinti tdyttdd timdn lain mukaiset vaa-
timukset vain osittain, Patentti- ja rekisteri-
hallituksen tulee tehdd pddtds ettd rekiste-
rointi on voimassa ainoastaan osittain. Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen on hyldttivi
vdite, jos kansainviliselle rekisteroinnille ei
ole Suomessa estettd.

Jos Patentti- ja rekisterihallitus pddttdd,
ettd kansainvdilinen rekisterdinti ei ole voi-
massa Suomessa tai se on voimassa ainoas-
taan osittain, se tekee siitd merkinndn 53 §:n
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2 momentissa tarkoitettuun luetteloon ja kuu-
luttaa, kun pddtéksestd kun se on tullut lain-
voimaiseksi.

Tdmd laki tulee voimaan pdivind kuuta

20
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rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan paétoksen mukaisesti

muutetaan rikoslain (39/1889) 49 luvun 2 §, sellaisena kuin se on laissa 1281/2009, seuraa-

vasti:

Voimassa oleva laki

49 luku

Erididen aineettomien oikeuksien louk-
kaamisesta

238
Teollisoikeusrikos

Joka tavaramerkkilain (7/1964), patentti-
lain (550/1967), mallioikeuslain (221/1971),
yksinoikeudesta integroidun piirin piirimal-
liin annetun lain (32/1991), hyddyllisyysmal-
lioikeudesta annetun lain (800/1991) tai kas-
vinjalostajanoikeudesta annetun lain
(1279/2009) sdannosten vastaisesti ja siten,
ettd teko on omiaan aiheuttamaan huomatta-
vaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden
haltijalle, loukkaa,

1) oikeutta tavaran tunnusmerkkiin,

2) patentin tuottamaa yksinoikeutta,

3) mallioikeutta,

4) oikeutta piirimalliin,

5) hyddyllisyysmallioikeutta tai

6) kasvinjalostajanoikeutta,
on tuomittava teollisoikeusrikoksesta sak-
koon tai vankeuteen enintddn kahdeksi vuo-
deksi.

Ehdotus
49 luku
Eriiden aineettomien oikeuksien louk-
kaamisesta
28
Teollisoikeusrikos

Joka tavaramerkkilain (7/1964), patentti-
lain (550/1967), mallioikeuslain (221/1971),
yksinoikeudesta integroidun piirin piirimal-
liin annetun lain (32/1991), hyddyllisyysmal-
lioikeudesta annetun lain (800/1991) tai kas-
vinjalostajanoikeudesta annetun lain
(1279/2009) sdannosten vastaisesti ja siten,
ettd teko on omiaan aiheuttamaan huomatta-
vaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden
haltijalle, loukkaa,

1) yksinoikeutta tavaramerkkiin,

2) patentin tuottamaa yksinoikeutta,

3) mallioikeutta,

4) oikeutta piirimalliin,

5) hyddyllisyysmallioikeutta tai

6) kasvinjalostajanoikeutta,
on tuomittava teollisoikeusrikoksesta sak-
koon tai vankeuteen enintddn kahdeksi vuo-
deksi.

Tdmd laki tulee voimaan pdivind kuuta

20 .
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Valtioneuvoston asetus
tavaramerkkiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston paatoksen mukaisesti

muutetaan tavaramerkkiasetuksen (296/1964) 17 §, sellaisena kuin se on osin asetuksissa
1702/1995 ja 188/1996 seka

lisditddn 6 b §, seuraavasti:

6b§
Rekisteriviranomaisen péétokseen, joka annetaan automaattisessa tietojenkésittelyssd ai-
kaansaatuna asiakirjana, allekirjoitus voidaan merkitéd koneellisesti.
Tavaramerkkirekisteristd automaattisen tietojenkaésittelyn avulla valmistettu asiakirja voidaan
allekirjoittaa koneellisesti.
Koneellisesta allekirjoituksesta on oltava maininta asiakirjassa.

17 §

Jos tavaramerkin rekisterdintié on haettu sellaisessa vieraassa valtiossa, joka on liittynyt te-
ollisoikeuden suojelemista koskevaan Pariisin yleissopimukseen (SopS 43/75) tai Maailman
kauppajérjeston perustamissopimukseen (SopS 5/95), ja merkin rekisterdintid haetaan Suo-
messa kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen tekemisestd vieraassa valtiossa, Suomessa
tehty hakemus katsotaan muihin hakemuksiin tai muihin kiytt66n otettuihin tavaramerkkeihin
ndhden tehdyksi samanaikaisesti kuin vieraassa valtiossa tehty hakemus. Mitd tdssd momen-
tissa séddetddn, sovelletaan myds, jos tavaramerkin rekisterdintié on haettu sellaisessa Suomen
ulkopuolella tehdyssé hakemuksessa, jonka rekisteriviranomainen erityisisté syisté katsoo so-
pimusvaltiossa tehtyyn hakemukseen rinnastettavaksi.

Saadakseen 1 momentissa tarkoitetun etuoikeuden hakijan on kirjallisesti pyydettava sitd
yhden kuukauden kuluessa hakemuksen tekemisestd Suomessa ja samalla ilmoitettava, missi
ja milloin etuoikeuden perusteeksi ilmoitettu hakemus on tehty, seki, niin pian kuin mahdolli-
sesta, sen numero. Jos etuoikeus ei kohdistu kaikkiin tavaroihin tai palveluihin, on liséksi il-
moitettava ne tavarat tai palvelut, joihin se kohdistuu.

Tama4 asetus tulee voimaan pdivand kuuta 20 .
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