
HE 135/1995 vp 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tavaramerkkilakia 
muutettavaksi vastaamaan tavaramerkkien 
kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Mad
ridin pöytäkirjan vaatimuksia. Tämän joh
dosta lakiin otettaisiin uusi asiaa koskeva lu
ku, minkä lisäksi rekisteröintiesteitä koske
via säännöksiä tarkistettaisiin. Tarkoituksena 
on, että Suomi liittyy Madridin pöytäkirjan 
mukaiseen rekisterijärjestelmään 1 päivään 
tammikuuta 1996 mennessä. 

Tavaramerkkilakia ehdotetaan muutetta
vaksi myös sen johdosta, että yhteisön tava
ramerkistä annettu neuvoston asetus on tullut 
Suomea sitovaksi Suomen liityttyä Euroo
pan unioniin. Suoraan jäsenmaita sitovana 
asetus ei sinänsä edellytä tavaramerkkilain 

351276M 

harmonisointia, mutta se sisältää eräitä sään
nöksiä, jotka edellyttävät kansallista lainsää
däntöä. 

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi hakemus
ten käsittelyä ja rekisteröinnin uudistamista 
koskevia tavaramerkkilain säännöksiä. Tässä 
yhteydessä väitemenettely siirrettäisiin rekis
teröinnin jälkeen tapahtuvaksi. Muutoksilla 
on tarkoitus selkeyttää ja nopeuttaa hake
musten käsittelyä. Samalla lakiin ehdotetaan 
otettavaksi uusi EY -säännöksiä vastaava 
säännös tavaramerkkioikeuksien sammumi
sesta. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Johdanto 

lmmateriaalioikeuksien merkitys entyi
sesti kansainvälisessä kaupassa yhtenä yri
tysten kilpailutekijänä on jatkuvasti lisään
tymässä. lmmateriaalioikeudet on Suomessa 
perinteisesti jaoteltu tekijänoikeuksiin ja 
teollisoikeuksiin, joista viimeksi mainittuihin 
luetaan yleensä patentit, hyödyllisyysmallit, 
mallioikeus, yksinoikeus integroidun piirin 
piirimalliin, kasvinjalostajan oikeus, tavara
merkit, toiminimet sekä tuotteen alkuperää 
osoittavat merkinnät ja nimitykset. Näiden 
merkitystä kuvastaa myös se viime aikojen 
aktiviteetti, jolla moninaisten kansainvälis
ten sopimusten ja normien muodossa pyri
tään harmonisoimaan eri maiden asianomais
ta lainsäädäntöä tai jonka tarkoituksena on 
saattaa käyttöön uusia kansainvälisiä ja osin 
ylikansallisia rekisteröintijärjestelmiä. Erityi
sesti Maailman kauppajärjestön (WTO) pe
rustamissopimukseen liittyvä immateriaalioi
keussopimus (sopimus teollis- ja teki
jänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökoh
dista eli TRIPS) on tässä suhteessa merkittä
vä, mutta huomattavan toimeliasta on ollut 
myös niin Euroopan yhteisön (EY) kuin 
Maailman henkisen omaisuuden järjestönkin 
(WIPO) viime vuosien toiminta immateriaa
lioikeuksien alalla. 

Tavaramerkkien osalta huomattavia tapah
tumia ovat olleet edellä mainitun vuoden 
1996 alusta sovellettavaksi tulevan TRIPS -
sopimuksen lisäksi 27 päivänä lokakuuta 
1994 WIPOn puitteissa aikaansaatu kansain
välinen tavaramerkkilainsäädännön har
monisointisopimus (Trademark Law Treaty 
eli TLT) sekä EY:n piirissä vuoden 1994 
alkupuolella voimaan saatettu asetus yh
teisön tavaramerkistä ((EY) N:o 40/94), jolla 
luodaan koko yhteisön alueen kattava yhte
näinen tavaramerkkien rekisteröintijärjestel
mä. Lisäksi mahdollisesti jo kuluvana vuon
na on tulossa voimaan Suomenkin allekir
joittama tavaramerkkien kansainvälistä rekis
teröintiä koskeva Madridin sopimuksen lisä
pöytäkirja alkuperäisen Madridin sopi
muksen rinnalle, johon Suomi ei ole liitty
nyt. 

Välittömiä lainsäädännöllisiä toimenpiteitä 
edellyttää Madridin lisäpöytäkirjaan liittymi
nen. Yhteisön tavaramerkistä annettu asetus 

taas on suoraan Suomessa sovellettavaa oi
keutta, mistä johtuu, että lainsäädännön tar
kistamistarpeet tältä osin ovat vähäiset. Täs
sä yhteydessä on syytä todeta, että Suomi on 
jo aikaisemmin yhdenmukaistanut tavara
merkkilainsäädäntönsä EY:n jäsenvaltioiden 
tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 
annetun neuvoston direktiivin ((ETY) N:o 
104/89) mukaiseksi. TRIPS-sopimus puoles
taan on sisällöltään sellainen, ettei se edelly
tä välittömiä lainsäädännön tarkistuksia. Mi
tä tulee TLT-sopimukseen, voidaan todeta, 
että kysymys ei ole vielä ajankohtainen, kos
ka sopimuksen voimaantulosta ei tällä het
kellä ole tietoa eikä Suomen liittymisestä 
siihen ole tehty päätöstä. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

2.1. Tavaramerldden kansainväliseen 
rekisteröintijärjestelmään Iiitty-minen 

Tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröin
tiä koskeva Madridin sopimuksen pöytäkirja 
tehtiin 27 päivänä kesäkuuta 1989. Pöytäkir
jan mukainen tavaramerkkien kansainvälinen 
rekisteröintijärjestelmä muistuttaa pääpiir
teissään alkuperäistä Madridin sopimuksen 
mukaista järjestelmää. Viimeksi mainittuun 
kuuluu yli 40 maata, mutta tämän pelkästään 
ranskankielisen järjestelmän ulkopuolelle 
ovat jääneet muun muassa kaikki pohjois
maat, Amerikan Yhdysvallat, Iso-Britannia 
ja Japani. Madridin pöytäkirjalla on pyritty 
poistamaan erinäisiä sellaisia rajoitteita, jot
ka ovat estäneet alkuperäisen sopimuksen ul
kopuolelle jääneiden valtioiden liittymistä 
siihen. 

Madridin pöytäkirjaan voivat liittyä kaikki 
teollisoikeuden suojelemista koskevaan Pa
riisin yleissopimukseen (SopS 36170 ja 
43175) liittyneet maat ja lisäksi yhteisöt, jot
ka täyttävät määrätyt vaatimukset. Madridin 
pöytäkirja kuuluu niihin kansainvälisiin so
pimuksiin, joihin Suomi Euroopan talousalu
eesta tehdyssä sopimuksessa (ETA-sopimus) 
sitoutui liittymään. Suomen liityttyä sit
temmin Euroopan unionin (EU) jäseneksi ei 
ETA-sopimus ole enää sitonut Suomea 
EFTA-valtiona vaan vuoden 1995 alusta 
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EU:n jäsenvaltiona. Liittymisajankohdaksi 
sopimuksessa määritettiin 1 päivä tammikuu
ta 1996. Sama sopimus edellytti Ruotsin 
liittyvän Madridin pöytäkirjaan 1 päivään 
tammikuuta 1995, Norjan 1 päivään tammi
kuuta 1996 ja Islannin 1 päivään tammikuu
ta 1997 mennessä. Tanskassa tuli jo vuoden 
1992 alussa voimaan uusi tavaramerkkilaki, 
joka sisältää säännökset kansainvälisestä re
kisteröinnistä. 

Madridin pöytäkirja ei ole tullut vielä voi
maan. Tähän mennessä sen on ratifioinut 
vasta kolme maata (Espanja, Ruotsi, Iso
Britannia), mutta useissa EU-maissa valmis
telut siihen ovat pitkällä. EY:ssä ei ole tehty 
virallista päätöstä pöytäkirjaan liittymisestä, 
mutta komissio on eri yhteyksissä antanut 
ymmärtää tämän tulevan tapahtumaan sa
manaikaisesti yhteisön tavaramerkkijärjestel
män käynnistymisen kanssa. 

Madridin pöytäkirjan mukaisessa järjestel
mässä suojan saaminen tavaramerkille useas
sa eri maassa tai eri yhteisöjen alueella olisi 
mahdollista yhdellä hakemuksella. Myös 
suomalaiset yritykset voisivat tällöin hakea 
kansainvälistä rekisteröintiä kaikissa pöytä
kirjaan liittyneissä maissa ja yhteisöjen 
alueilla. 

Kansainvälisesti toimiville suomalaisille 
yrityksille Madridin pöytäkirjan mukainen 
kansainvälinen rekisteröinti merkitsisi kus
tannusten alenemista ja hakemusmenettelyn 
yksinkertaistumista. Hakemusmenettelyssä 
hakijalle aiheutuvat yleensä hakemusmaksuja 
suuremmat kustannukset asiamies palkkioista. 
Kansainvälisen rekisteröinnin hakijan ei olisi 
tarpeen käyttää asiamiestä kansainvälisessä 
rekisteröintihakemuksessa nimeämässään 
maassa tai yhteisössä, ellei nimetyn maan tai 
yhteisön rekisteriviranomainen ilmoita rekis
teröintiesteestä. 

Madridin pöytäkirja eroaa alkuperäisestä 
sopimuksesta muun muassa siten, että kan
sainvälinen rekisteröintihakemus voidaan 
tehdä kansallisen rekisteröinnin lisäksi vireil
lä olevan kansallisen hakemuksen perus
teella. Kansainvälinen rekisteröintihakemus 
voidaan nam ollen tehdä myös sa
manaikaisesti kansallisen rekisteröintihake
muksen kanssa. Madridin sopimuksen mu
kaisen kansainvälisen rekisteröinnin perus
tuessa pelkästään kansalliseen rekisteröintiin 
hakijajoutuu odottamaan rekisteröintipäätös
tä voidakseen tehdä kansainvälisen rekiste
röintihakemuksen. 

Valmisteilla olevien Madridin pöytäkirjan 

sovellutussääntöjen mukaisesti kansainväli
nen rekisteröintihakemus voitaisiin tehdä 
sekä englanniksi että ranskaksi, mutta kun
kin maan kansallinen rekisteriviranomainen 
voi määrätä, ottaako se hakemuksen vastaan 
molemmilla kielillä. Suomalaiset yritykset 
voisivat tehdä kansainvälisen rekisteröintiha
kemuksen englanninkielisenä, mikä merkitsi
si monille yrityksille kustannusten ja työ
määrän säästöä verrattuna Madridin sopi
mukseen. 

Suomessa rekisteriviranomainen, toisin 
kuin eräissä muissa maissa, tutkii viran puo
lesta sekä absoluuttiset (ehdottomat) että 
relatiiviset (suostumuksenvaraiset) rekiste
röintiesteet, joten suomalaisen tavaramerkki
hakemuksen rekisteröinti saattaa viivästyä 
muun muassa rekisteröintisuostumuksen 
hankkimisen vuoksi. Suomalaiset yritykset 
voisivat siitä huolimatta, että suomalaisen 
hakemuksen käsittely on kesken, saada mer
killeen kansainvälisen rekisteröinnin anta
man suojan nimeämissään maissa ja yh
teisöissä. 

Rekisteriviranomainen voi Madridin pöytä
kirjan mukaisesti vaatia kansainvälisen re
kisteröinnin hakijalta maksun omien kustan
nustensa kattamiseksi, kun se vastaanottaa 
kansainvälisen rekisteröintihakemuksen. Re
kisteriviranomaisena Suomessa toimii pa
tentti- ja rekisterihallitus. Viraston vastaanot
tama kansainvälinen rekisteröintihakemus ei 
tule voimaan Suomessa, vaan merkin suoja 
Suomessa perustuu ainoastaan suomalaiseen 
rekisteröintihakemukseen tai rekisteröintiin. 
Patentti- ja rekisterihallitus saa kansainväli
sen rekisteröintimaksun Suomessa voimassa 
olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä ja 
sen tulisi suoriutua kansainvälisen rekiste
röinnin aiheuttamista uusista tehtävistä näillä 
varoilla. 

2.2. EY :n yhteisön tavaramerlddjäijes
telmään sopeutuminen 

Yhteisön tavaramerkillä tarkoitetaan tava
ramerkkiä, joka on rekisteröity yhteisön ta
varamerkistä annetun neuvoston asetuksen 
mukaisesti. Asetus tuli voimaan 15 päivänä 
maaliskuuta 1994. Maailman kauppajärjestön 
perustamissopimuksesta johtuvien velvoittei
den täyttämiseksi asetusta muutettiin eräiltä 
osin vuoden 1994 lopulla ((EY) N:o 
3288/94). Muutoksilla saatetaan vuoden 
1996 alusta asetus vastaamaan muun muassa 
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sopimuksen sisältämiä kansallisen kohtelun 
velvoitteita. 

Koska yhteisön tavaramerkistä annettu ase
tus annettiin ennen Suomen vuoden pituisek
si muodostuneen ETA-jäsenyyskauden al
kua, syntyi epäselvyyttä siitä, pitäisikö ja 
millä tavoin asetus ottaa osaksi ETA-sopi
musta. Asia ei liiemmin edennyt EU:n kans
sa käydyissä neuvotteluissa. Suomen liityttyä 
vuoden 1995 alusta Euroopan unioniin mai
nittu epäselvyys on poistunut. Asetus on nyt 
suoraan sovellettavaa oikeutta. 

Yhteisön tavaramerkistä annetulla asetuk
sella luodaan uusi koko EY:n alueen kattava 
tavaramerkkioikeus. Yhteisön tavaramerkin 
oikeusvaikutukset ovat samat koko EY :n 
alueella. Kansalliset tavaramerkkijärjestelmät 
säilyvät kuitenkin rinnakkain EY:n tavara
merkkijärjestelmän kanssa. Yhteisön tavara
merkin rekisteröintiedellytykset ja tavara
merkkiin liittyvät oikeudet ovat samansisäl
töiset suomalaisen tavaramerkin kanssa, kos
ka Suomen tavaramerkkilaki (7/64) on jo ai
kaisemmin harmonisoitu aineellisten sään
nösten osalta jäsenvaltioiden tavaramerkki
lainsäädännön lähentämisestä annetun direk
tiivin mukaisesti. 

Kun asetus sellaisenaan on suoraan sovel
lettavaa oikeutta, seuraa siitä, että tarvittavat 
lainsäädäntötoimenpiteet ovat suhteellisen 
vähäiset. Tarkistusta kaipaa erityisiä rekiste
röintiesteitä koskeva tavaramerkkilain sään
nös, johon tulisi lisätä maininta EY:n yhtei
sön tavaramerkistä. Lakiin tulisi myös lisätä 
maininta yhteisön tavaramerkkituomioistui
mena toimivasta kansallisesta tuomioistui
mesta, jonka nimeämistä asetuksessa edelly
tetään. Lisäksi lakiin olisi tarpeen ottaa sään
nökset yhteisön tavaramerkin muuttamisesta 
kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi. 

Yhteisön tavaramerkkejä käsittelevä viras
to ei ole vielä aloittanut toimintaansa. Tä
män hetkisten tietojen mukaan se tapahtuisi 
1 päivänä huhtikuuta 1996. 

2.3. Hakemuskäsittelyn kehittäminen 

Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa ny
kyisin kansallisen rekisteröintihakemuksen 
todettuaan sen rekisteröimiskelpoiseksi. Ha
kemuksen kuuluttamispäivästä alkaa kahden 
kuukauden määräaika väitteiden tekemiselle. 
Tämän jälkeen hakemus otetaan jatkettuun 
käsittelyyn ja haettu merkki voidaan rekiste
röidä, ellei ole ilmaantunut estettä rekisteröi-

miselle. Väitemenettelyllä turvataan rekiste
röinnin pysyvyys. Vuonna 1994 koulutetuis
ta hakemuksista vain 2,9 prosenttia vastaan 
tehtiin väite, jota määrää on pidettävä varsin 
vähäisenä. 

Nykyisin yrityksille on tärkeää saada re
kisteröintipäätös mahdollisimman nopeasti. 
Tämän vuoksi määräaika väitteiden tekemi
selle ehdotetaan siirrettäväksi alkamaan vas
ta rekisteröinnin jälkeen. Patentti- ja rekiste
rihallitus tutkisi kuten tähänkin asti sekä ab
soluuttiset että relatiiviset rekisteröintiesteet, 
minkä jälkeen se rekisteröisi merkin, ellei 
estettä ole. Rekisteröinti koulutettaisiin ja 
vasta rekisteröinnin kuuluttamispäivästä al
kaisi kahden kuukauden määräaika väittei
den tekemiselle. Käytännössä uudistus mer
kitsisi kaksinkertaisen työn vähenemistä pa
tentti- ja rekisterihallituksessa, vaikuttamatta 
kuitenkaan rekisteröinnin antamaan suojaan. 
Järjestely on kansainvälisesti varsin yleinen 
ja omaksuttu muun muassa Tanskassa ja 
Ruotsissa. Myös Norjan tavaramerkkilakiin 
on toukokuussa 1995 annetussa hallituksen 
esityksessä ehdotettu vastaavaa järjestelyä. 

Rekisteröinnin uudistamista haetaan nykyi
sin kirjallisesti rekisteriviranomaiselta ennen 
rekisteröintikauden päättymistä ja viimeis
tään kuuden kuukauden kuluessa sen päätty
misen jälkeen. Uudistamisen yhteydessä voi
daan ilmoittaa esimerkiksi rekisteröinnin 
käsittämän tavara- tai palveluluettelon rajoit
taminen tai tavaramerkkioikeuden siirto uu
delle haltijalle. Jos hakemus koskee vain re
kisteröinnin uudistamista, patentti- ja rekiste
rihallitus uudistaa rekisteröinnin ilman eri 
tutkimusta. Riittävänä tällöin voitaisiin pitää 
pelkästään hakemusmaksun suorittamista 
ilman erillistä hakemusta. Tämä yksinker
taistaisi rekisteröinnin uudistamista, koska 
hakijan olisi huolehdittava vain siitä, että 
maksu suoritettaisiin määräajassa oikean 
suuruisena. 

2.4. Rekisteröintipäätöksen hallinnollinen 
poistaminen 

Tavaramerkkilain 25 §:ssä säädetään rekis
teröinnin mitättömäksi julistamisesta, jos 
rekisteröinti on tapahtunut vastoin tavara
merkkilakia. Rekisteröinnin mitättömäksi 
julistamisesta päättää tuomioistuin. Tavara
merkkilaissa ei ole säännöksiä hallinnollises
ta rekisteröintipäätöksen poistamisesta. 

Ylimääräiset muutoksenhakukeinot, kor-
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keimman hallinto-oikeuden suorittama hal
lintopäätöksen poistaminen kantelun johdos
ta ja hallintopäätöksen purkaminen, ovat 
kankeita silloin, kun kysymys on ilmeisen 
teknisluontoisesta virheestä, jonka virasto 
itse havaitsee. Hallintomenettelylain 
(598/82) mukaiset asiavirheen ja kirjoitusvir
heen korjaamismenettelyt eivät myöskään 
sovellu teknisluontoisten virheiden korjaami
seen. 

Tuomioistuinmenettely on tarpeeton sellai
sissa tapauksissa, joissa rekisteröinnin vir
heellisyys on kiistaton. Tällaiset tapaukset 
ovat harvinaisia ja ne saattavat johtua esi
merkiksi siitä, että hakemuksen käsittelyssä 
on tapahtunut ilmeinen virhe. Ellei hallinnol
lista rekisteröintipäätöksen poistamista voi
taisi tällöin suorittaa, tavaramerkki olisi este 
muille rekisteröinneille, kunnes sen rekiste
röinti julistettaisiin mitättömäksi tuomioistui
messa. Tämän vuoksi olisikin tarkoituksen
mukaista sisällyttää lakiin säännös virheellis
ten päätösten hallinnollisesta poistamisesta. 
Oikeussuojanäkökohtien johdosta sen sovel
tamisen tulisi rajoittua rekisteröinnin ja väi
teajan päättymisen väliseen aikaan sekä kos
kea vain muodollisilta perusteiltaan täysin 
kiistattomia teknisluonteisia käsittelyvirheitä. 

2.5. Tavaramerlddoikeuksien sammuminen 

Suomessa on noudatettu tavaramerkkiin 
kuuluvien oikeuksien kansainvälisen sammu
misen periaatetta, jonka mukaisesti tavara
merkin haltija ei voi rajoittaa tavaran vapaa
ta liikkumista maasta toiseen, jos tavara on 
laskettu missä tahansa maassa liikkeelle ta
varamerkkioikeuden haltijan suostumuksella. 
Kansainvälisen sammumisen periaatetta ei 
ole mainittu tavaramerkkilaissa, mutta oi
keuskäytäntö on täysin vakiintunutta. Kan
sainvälinen sammuminen on ollut voimassa 
olevaa oikeutta muun muassa kaikissa Poh
joismaissa. 

Euroopan yhteisöjen neuvoston ensimmäi
sen tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan mu
kaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää tava
ramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka 
haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu 
on laskenut liikkeeseen yhteismarkkinoilla 
tätä tavaramerkkiä käyttäen. Tavaramerkki
lakia harmonisoitaessa direktiiviä vastaavak
si katsottiin, että direktiivi luo vähimmäis
säännöksen sammumisesta eikä edellytä ole
massa olevan käytännön muuttamista. Ko-

m1ss1on mukaan direktiivin sammumista 
koskeva säännöstö on kuitenkin pakottava ja 
edellyttäisi nimenomaista säännöstä lakiin. 
Muun muassa Tanskan tavaramerkkilaissa, 
joka tuli voimaan vuoden 1992 alussa, on 
seurattu täysin direktiivin 7 artiklan sana
muotoa. 

Keskustelua on käyty siitä, sulkeeko direk
tiivi pois kansainvälisen sammumisen maini
tessaan alueellisen yhteismarkkinoita koske
van sammumisen. Tämä sisältäisi sen, että 
tavaramerkkioikeuden haltija voisi estää ta
varamerkillään varustettujen tavaroiden 
tuonnin esimerkiksi Japanista tai Amerikan 
Yhdysvalloista. Toinen tulkintamahdollisuus 
on, että säännöstä pidettäisiin vähimmäis
vaatimuksena ja jokainen maa voisi itse 
päättää suhtautumisensa tavaran liikkumi
seen EY :n alueen ulkopuolella. 

Selvää ainakin on, että direktiivi estää 
yhteisön sisällä alueellista sammumista tiu
kemman sääntelyn. Sammumista koskeva 
säännös pohjautui EY :n tuomioistuinkäytän
töön, jossa ei kuitenkaan ole jouduttu otta
maan kantaa kysymykseen siitä, sulkeeko 
säännös kokonaan pois kansainvälisen 
sammumisen. Tällaiseen tulkintaan on mo
nilla tahoilla suhtauduttu epäillen ja komis
siokin on direktiiviä ja vastaavan säännöksen 
sisältävää yhteisön tavaramerkistä annettua 
asetusta koskevissa kommenteissaan toden
nut kansallisten tuomioistuimien voivan ti
lanteissa, joissa vastavuoroisuus on taattu, 
laajentaa alueellisen sammumisen periaatetta 
kansainväliseksi sammumiseksi. Sammumis
periaatteen rajojen täsmällisempi määrittely 
jäisi tällöinkin viime kädessä EY:n tuomiois
tuimen ratkaistavaksi, ellei yhteisön säädök
siä tultaisi tarkistamaan. 

Kun aluelliseen sammumiseen perustuva 
pääsääntö joka tapauksessa on selvä ja se 
poikkeaa vakiintuneesta oikeuskäytännös
tämme, on asiasta tarpeen ottaa selventävä 
säännös tavaramerkkilakiin. Miltä osin pää
säännön mukaista sammumisperiaatetta voi
daan laajentaa, jää ainakin toistaiseksi kehit
tyvän oikeuskäytännön varaan. 

3. Tavaramerkkien kansainvälistä re
kisteröintiä koskeva Madridin sopi
mus ja pöytäkirja 

3.1. Madridin sopimus 

Tavaramerkkien kansainvälistä rekiste-
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röintiä koskeva Madridin sopimus tehtiin 14 
päivänä huhtikuuta 1891 ja se tuli voimaan 
15 päivänä heinäkuuta 1892. Sopimusta on 
tämän jälkeen tarkistettu useaan kertaan, 
muun muassa Nizzassa 1957 ja Tukholmassa 
1967. 

Madridin sopimukseen voivat liittyä kaikki 
maat, jotka ovat liittyneet teollisoikeuden 
suojelemista koskevaan Pariisin yleissopi
mukseen. Vuoden 1995 alussa oli 43 maata 
liittynyt sopimukseen, mutta sen ulkopuolel
le ovat jättäytyneet muun muassa englannin
kieliset maat ja pohjoismaat. 

Tavaramerkin rekisteröintiä haetaan WI
PO:n kansainväliseltä toimistolta ja sitä 
kautta hakija voi saada suojan merkille niis
sä valitsemissaan maissa, joita Madridin so
pimus koskee. Rekisteröinti perustuu tavara
merkin kansalliseen rekisteröintiin. 

Rekisteröintihakemus tehdään kansalliselle 
rekisteriviranomaiselle, joka tarkistaa, että 
hakemus vastaa kansallista rekisteröintiä. 
Rekisteriviranomaisen tarkistettua vastaavuu
den se lähettää hakemuksen kansainväliseen 
toimistoon, joka rekisteröi merkin tutkittu
aan, täyttääkö hakemus sille asetetut muo
dolliset vaatimukset. 

Kansainvälinen rekisteröinti kuulutetaan ja 
siitä tiedotetaan erikseen niiden maiden re
kisteriviranomaisille, jotka on nimetty hake
muksessa. Rekisteröinti ei tule voimaan al
kuperämaassa, vaan siellä merkin suoja pe
rustuu vain kansalliseen rekisteröintiin. 

Kansallinen rekisteriviranomainen voi il
moittaa kansainväliselle toimistolle, että 
kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa 
nimetyssä maassa. 

Hylkääminen voi perustua vain samoihin 
syihin, joiden perusteella voitaisiin hylätä 
kansallinen hakemus. Tällainen ilmoitus on 
tehtävä vuoden kuluessa rekisteröintipäiväs
tä. 

Kansainvälinen toimisto tiedottaa edellä 
mainitusta ilmoituksesta alkuperämaan rekis
teriviranomaiselle sekä rekisteröinnin halti
jalle, jolla on käytettävänään samat oikeus
keinot hylkäyspäätöstä vastaan kuin kansalli
sen rekisteröinnin hakijalla olisi ollut rekis
teröinnin hylänneessä maassa. 

Ellei kansainvälisen rekisteröinnin hylkää
misestä ole ilmoitettu, kansainvälisellä re
kisteröinnillä on nimetyssä maassa sama oi
keusvaikutus kuin merkkiä koskevalla kan
sallisella rekisteröinnillä olisi. 

Kansainvälinen rekisteröinti lakkaa viiden 
vuoden kuluessa rekisteröintipäivästä, jos 

sen perusteena oleva kansallinen rekisteröinti 
on lakannut ("central attack"). Tämä koskee 
myös sitä tilannetta, että viiden vuoden ku
luessa on ryhdytty asianmukaisiin oikeustoi
miin, joiden johdosta kansallinen rekisteröin
ti kumotaan. 

Kansainvälisen rekisteröinnin jälkeenkin 
rekisteröinnin haltija voi nimetä maita, joi
den alueella suojaa haetaan. Rekisteröinti on 
voimassa 20 vuotta, jonka jälkeen se voi
daan uudistaa. 

Kansainvälinen toimisto tiedottaa kansalli
sille rekisteriviranomaisille rekisteröinneistä, 
muutoksista, hylkäämisilmoituksista ja muis
ta kansainväliseen rekisteriin tehtävistä mer
kinnöistä. Tämän lisäksi niistä kuulutetaan 
toimiston tavaramerkkijulkaisussa. 

3.2. Madridin pöytäkirja 

Yleistä 

Madridin sopimukseen liittyvän 27 päivänä 
kesäkuuta 1989 tehdyn Madridin pöytäkirjan 
tarkoituksena on helpottaa Madridin sopi
muksen ulkopuolisten maiden liittymistä 
tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä 
koskevaan järjestelmään. Madridin pöytäkir
jaan voi liittyä myös valtioiden välinen yh
teisö, esimerkiksi Euroopan yhteisö. Lisäksi 
pöytäkirjaan liittyneet maat voivat tehdä so
pimuksen, jonka mukaisesti niiden kansalli
set rekisteriviranomaiset korvataan yhteisellä 
rekisteriviranomaisella. Tällöin kyseisten 
maiden alueet muodostaisivat yhden alueen, 
joka voitaisiin nimetä Madridin pöytäkirjan 
mukaisesti. 

Pöytäkirjan mukainen kansainvälinen re
kisteröintijärjestelmä muistuttaa pääpiirteit
täin Madridin sopimuksen mukaista järjestel
mää. 

Kansainvälinen rekisteröintihakemus pöy
täkirjan mukaan perustuu joko siihen liitty
neen maan tai yhteisön rekisterivi
ranomaiselle tehtyyn kansalliseen rekiste
röintihakemukseen tai näissä maissa tai yh
teisöissä voimassa olevaan kansalliseen re
kisteröintiin. Kansainvälisen rekisteröintiha
kemuksen tulee vastata kansallista rekiste
röintihakemusta tai rekisteröintiä. 

Kansainvälisen rekisteröinnin hakeminen 

Kansainvälistä rekisteröintiä voivat hakea 
pöytäkirjaan liittyneen maan tai yhteisön 
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kansalaiset, henkilöt tai yhteisöt, joilla on 
kotipaikka pöytäkirjaan liittyneessä maassa 
tai yhteisössä tai siellä toimiva teollisuuslai
tos tai kauppaliike. Rekisteröintihakemus 
tehdään kansalliselle rekisteriviranomaiselle, 
mutta se osoitetaan kansainväliselle toimis
tolle. 

Madridin pöytäkirjan mukainen järjestelmä 
on siten "suljettu" järjestelmä toisin kuin 
esimerkiksi Euroopan patenttijärjestö ja 
EY:n yhteisön tavaramerkkijärjestelmä, jotka 
ovat muun muassa amerikkalaisten ja japani
laisten hakijoiden käytettävissä. 

Kansallinen rekisteriviranomainen tarkis
taa, että kansainvälinen rekisteröintihakemus 
vastaa kansallista hakemusta tai rekisteröin
tiä. Tarkistettuaan vastaavuuden rekisterivi
ranomainen toimittaa todistuksen tästä kan
sainvälisen hakemuksen mukana kansainväli
seen toimistoon, joka rekisteröi merkin ja 
tiedottaa rekisteröinnistä välittömästi nimet
tyjen maiden tai yhteisöjen rekisteriviran
omaisille. Rekisteröinti kuulutetaan kansain
välisen toimiston julkaisemassa säännöllisin 
väliajoin ilmestyvässä lehdessä. 

Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo 

Kansainvälisellä rekisteröinnillä on kan
sainvälisen toimiston antamasta päivästä (re
kisteröintipäivä tai myöhempi rekisteröinnin 
laajentamispäivä) lähtien nimetyissä maissa 
tai yhteisöissä sama oikeusvaikutus kuin jos 
rekisteröintiä olisi haettu suoraan kansallisel
ta rekisteriviranomaiselta. Pariisin yleissopi
muksen mukainen etuoikeus kuitenkin ote
taan huomioon. 

Nimetyssä maassa tai yhteisössä voimassa 
oleva kansallinen rekisteröinti voidaan kor
vata kansainvälisellä rekisteröinnillä tiettyjen 
edellytysten täyttyessä. Molempien rekiste
röintien tulee olla saman haltijan nimissä ja 
kaikkien kansallisessa rekisteröinnissä tar
koitettujen tavaroiden ja palveluiden tulee 
sisältyä kansainvälisen rekisteröinnin tavara
tai palveluluetteloon. Tämän seurauksena 
rekisteröinnin haltijan tarvitsee huolehtia 
vain yhden rekisteröinnin uudistamisesta ja 
toimenpiteistä sen suhteen. 

Kansainvälisen toimiston tiedotettua kan
sainvälisestä rekisteröinnistä nimetylle maal
le tai yhteisölle kansallinen rekisterivi
ranomainen voi kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti hylätä rekisteröinnin. Hylkäys 
voidaan tehdä vain niillä perusteilla, joihin 
Pariisin yleissopimuksen mukaisesti voitai-

siin vedota kansallisen rekisteröintihakemuk
sen ollessa kyseessä. Rekisteröintiä ei voida 
hylätä sillä perusteella, että kansallinen laki 
sallii rekisteröinnin vain lukumäärältään ra
joitetuille luokille tai tavaroille. 

Kansallisen rekisteriviranomaisen on lähe
tettävä määräajassa ilmoitus hylkäämisestä 
perusteluineen kansainväliselle toimistolle. 
Määräaika on vuosi siitä, kun kansainvälinen 
toimisto lähetti tiedotuksen kyseisen maan 
tai yhteisön nimeämisestä. Jokainen pöytä
kirjaan liittynyt osapuoli voi kuitenkin il
moittaa, että vuoden määräaika korvataan 18 
kuukaudella. 

Väitteen jälkeen tehty hylkääminen voi
daan ilmoittaa edellä mainitun määräajan 
jälkeenkin, jos kansallinen rekisterivi
ranomainen on ennen määräajan päättymistä 
ilmoittanut kansainväliselle toimistolle, että 
tällainen ilmoitus voidaan tehdä ja väiteaika 
päättyy määräajan päättymisen jälkeen. Täl
löin ilmoitus hylkäämisestä väitteen jälkeen 
on tehtävä seitsemän kuukauden kuluessa 
väiteajan alkamisesta. Mikäli väiteaika päät
tyy tätä aikaisemmin, ilmoitus tulee tehdä 
kuukauden kuluessa väiteajan päättymisestä. 

Kansainvälinen toimisto tiedottaa välittö
mästi hylkäämisestä kansainvälisen rekiste
röinnin haltijalle. Tällä on samat oikeuskei
not käytettävissään kuin jos hän olisi tehnyt 
kansallisen rekisteröintihakemuksen nimetyn 
maan tai yhteisön rekisteriviranomaiselle. 
Kansainvälinen toimisto tiedottaa kansainvä
lisen rekisteröinnin haltijalle välittömästi 
myös ilmoituksesta, jonka mukaan rekiste
röinti voidaan hylätä väitteen perusteella 
määräajan jälkeenkin. 

Kaikki hylkäämispäätökset kuulutetaan 
kansainvälisen toimiston julkaisussa. 

Ellei kansainvälisen rekisteröinnin hylkää
misestä ole ilmoitettu, rekisteröinnillä on 
nimetyssä maassa tai yhteisössä sama oi
keusvaikutus kuin merkkiä koskevalla kan
sallisella rekisteröinnillä olisi. 

Kansainvälisen rekisteröinnin uudistaminen 
ja muuttaminen kansalliseksi hakemukseksi 

Kansainvälinen rekisteröinti on voimassa 
kymmenen vuotta rekisteröintipäivästä, jon
ka jälkeen sen voi uudistaa kymmeneksi 
vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisten viiden 
vuoden aikana rekisteröintipäivästä rekiste
röinti lakkaa, jos sen perusteena olevan kan
sallisen rekisteröinnin voimassaolo tai hake
muksen vireilläolo on lakannut ("central 
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attack"). Toisin kuin Madridin sopimuksen 
mukaan kansainvälinen rekisteröinti, jonka 
voimassaolo on lakannut, voidaan muuttaa 
kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi. 
Tällainen hakemus katsotaan tiettyjen edelly
tysten täyttyessä tehdyksi samana päivänä, 
jona kansainvälinen rekisteröinti tuli voi
maan kyseisessä maassa tai yhteisössä. 

Kansainvälinen rekisteröintimaksu 

Kansainvälisen rekisteröinnin ja sen uudis
tamisen yhteydessä maksetaan kansainväli
nen rekisteröintimaksu. Hakemuksen vas
taanottaneelle kansalliselle rekisterivi
ranomaiselle suoritetaan sen kulujen korvaa
miseksi maksu, jonka suuruuden kansallinen 
viranomainen määrää. 

Kansainvälinen rekisteröintimaksu makse
taan kansainväliselle toimistolle ja sen suu
ruus määrätään Madridin pöytäkirjan sovel
lutussäännöissä. Maksu koostuu kolmesta 
osasta: perusmaksusta, lisä(luokka)maksusta 
ja nimeämismaksusta. Lisämaksu suorite
taan, jos haettuja luokkia on yli kolme. Ni
meämismaksu maksetaan kultakin nimetyltä 
maalta tai alueelta. 

Rekisteröintimaksun suorittaminen on re
kisteröinnin edellytys. Poikkeuksellisesti li
sämaksu voidaan suorittaa rekisteröinnin jäl
keenkin, jos kansainvälinen toimisto on 
päättänyt luokkien lukumäärän tai kyseen
alaistanut hakijan ilmoituksen. 

Lisämaksu ja nimeämismaksu voidaan tie
tyissä tapauksissa korvata yksilöllisellä mak
sulla. Pöytäkirjaan liittynyt osapuoli voi il
moittaa, että se haluaa lisä- ja nimeämis
maksujen sijasta saada tietyn suuruisen yksi
löllisen maksun. Nimeämismaksua ei suori
teta tällaisen ilmoituksen tehneen osapuolen 
suhteen. Lisämaksua ei myöskään makseta, 
jos rekisteröinti koskee vain maita tai yh
teisöjä, jotka ovat tehneet tällaisen ilmoituk
sen. 

4. EY:n yhteisön tavaramerkki
järjestelmä 

4.1. Yleistä 

EY:n yhteisön tavaramerkkijärjestelmä pe
rustuu yhteisön tavaramerkistä annettuun 
asetukseen. Vaikka asetus tuli voimaan jo 15 
päivänä maaliskuuta 1994, järjestelmä käyn
nistynee vasta vuoden 1996 puolella. 

Asetuksen mukaisesti perustettu sisämark-
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kinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto 
(tavaramerkit, piirustukset ja mallit), englan
niksi lyhennettynä OHIM, jäljempänä yhtei
sön tavaramerkkivirasto, pitää yhteisön tava
ramerkkirekisteriä. Se tulee sijaitsemaan Es
panjassa, Alicantessa. Sisäisten sääntöjen ja 
budjetin valmisteluun sekä eräiden virkojen 
täyttämiseen ryhdyttiin heti asetuksen voi
maantulon jälkeen. Yhteisön tavaramerkkivi
raston työskentelykielet ovat englanti, rans
ka, saksa, espanja ja italia. Komissio arvioi 
virastoon tulevan noin 15 000 hakemusta 
vuodessa. 

Kuten edellä on todettu, yhteisön tava
ramerkkiasetuksella luodaan uusi koko EY :n 
alueen kattava tavaramerkkioikeus yhtenäisin 
oikeusvaikutuksin. Kansalliset tavaramerkki
järjestelmät säilyvät rinnakkaisina EY:n ta
varamerkkijärjestelmän kanssa ja hakijan 
vallassa on valita joko kansallinen tai yhtei
sön tavaramerkkirekisteröinti. 

Yhteisön tavaramerkin rekisteröintiedelly
tykset ja tavaramerkkiin liittyvät oikeudet 
ovat samansisältöiset suomalaisen tavaramer
kin kanssa. Yhteisön tavaramerkin rekiste
röinti on voimassa kymmenen vuotta hake
muspäivästä ja se voidaan uudistaa aina 
kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. 

4.2. Hakemus ja hakemuskieli 

Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus 
tehdään hakijan valinnan mukaisesti joko 
yhteisön tavaramerkkivirastolle tai jäsenval
tion rekisteriviranomaiselle (Benelux-maissa 
Beneluxin tavaramerkkitoimistolle). Hake
mus tehdään jollakin Euroopan yhteisöjen 
virallisista kielistä. Hakijan on hakemuskie
len lisäksi nimettävä joku yhteisön tavara
merkkiviraston työskentelykielistä ( englanti, 
ranska, saksa, espanja, italia) kieleksi, jonka 
hakija hyväksyy käytettäväksi käsiteltäessä 
väitettä, yhteisön tavaramerkin menettämistä 
tai mitättömäksi julistamista. Silloinkin kun 
hakemus on tehty jollakin viraston työsken
telykielistä, hakijan on nimettävä toinen kieli 
mainitussa tarkoituksessa. 

Hakemukseen tulee sisältyä pyyntö merkin 
rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi, 
hakijan nimi tai toiminimi, luettelo tavarois
ta tai palveluista, joille suojaa halutaan, ja 
haettu merkki. Hakemusmaksu maksetaan 
kuukauden kuluessa hakemuksen jättämises
tä. Hakemusmaksuun lisätään luokkamaksu 
yhdeltä tai useammalta tavara- tai palvelu-
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luokalta. 

4.3. Suojan alkaminen 

Yhteisön tavaramerkin suoja alkaa paa
sääntöisesti hakemuksen tekemisestä. Hake
mukselle voidaan pyytää etuoikeutta samalla 
tavalla kuin kansallisellekin hakemukselle. 
Jos hakemus tehdään kuuden kuukauden ku
luessa siitä, kun tavaramerkin ensimmäinen 
rekisteröintihakemus tehtiin jossakin teollis
oikeuden suojelemista koskevaan Pariisin 
yleissopimukseen tai Maailman kauppajär
jestön perustamissopimukseen liittyneessä 
maassa, saa hakemukselle pyynnöstä etuoi
keuden ensimmäisen hakemuksen tekemis
päivästä lukien. Mikäli hakemus on tehty 
maassa, joka ei ole liittynyt mainittuihin so
pimuksiin, etuoikeus myönnetään vastavuo
roisuusperiaatteen mukaisesti. Etuoikeus ha
kemukselle saadaan pyynnöstä myös silloin, 
jos yhteisön tavaramerkin rekisteröintihake
mus tehdään kuuden kuukauden kuluessa 
siitä päivästä, kun merkkiä ensimmäisen ker
ran käytettiin virallisessa tai viralliseksi tun
nustetussa kansainvälisessä näyttelyssä esi
tellyssä tavarassa. 

EY :n jäsenmaassa rekisteröidyn aikaisem
man tavaramerkin tai jäsenmaassa voimassa 
olevan kansainvälisen rekisteröinnin suojaa
man tavaramerkin haltija, joka hakee saman 
merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkik
si, voi vaatia aikaisemman tavaramerkkinsä 
ottamista huomioon. 

4.4. Rekisteröintiedellytykset 

Yhteisön tavaramerkkivirasto tutkii, täyt
tääkö hakemus sille asetetut muodolliset 
vaatimukset, esimerkiksi hakemusmaksun 
suorittamisen. Virasto tutkii myös, onko 
merkin rekisteröinnille absoluuttisia (ehdot
tomia) esteitä. Absoluuttinen este rekiste
röinnille on olemassa muun muassa, jos 
merkki ei ole ilmaistavissa graafisesti, jos 
merkki ei ole erottamiskykyinen, esimerkiksi 
se ilmaisee yksinomaan lajia, laatua, paljout
ta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistus
paikkaa tai aikaa, tai jos merkki on hyvän 
tavan vastainen tai harhaanjohtava. 

Absoluuttisten esteiden osalta hakemuksen 
tutkimus vastaa menettelyä Suomessa. Sen 
sijaan relatiivisten (suostumuksenvaraisten) 
rekisteröintiesteiden osalta menettely poik-

keaa suomalaisesta. 
Yhteisön tavaramerkkivirasto tutkii, onko 

hakemus sekoitettavissa aikaisempien yh
teisön tavaramerkkien ja yhteisön tavara
merkkiä koskevien hakemusten kanssa. Sen 
sijaan se ei tutki, onko hakemus sekoitetta
vissa aikaisempien kansallisten rekisteröin
tien tai hakemusten kanssa. Yhteisön tavara
merkkivirasto lähettää kuitenkin kopion ha
kemuksesta sellaisen jäsenmaan rekisterivi
ranomaiselle, joka on ilmoittanut yhteisön 
tavaramerkkivirastolle tekevänsä oman tutki
muksensa koskien kansallista tavaramerkki
rekisteriä. Kansallisen rekisteriviranomaisen 
tulee ilmoittaa kolmen kuukauden kuluessa 
tutkimuksensa tulos yhteisön tavaramerkkivi
rastolle. 

Yhteisön tavaramerkkivirasto lähettää yh
teisön tavaramerkin hakijalle sekä yhteisön 
tavaramerkkiviraston että kansallisten rekis
teriviranomaisten tutkimusten tulokset. Jos 
hakija yhteisön tavaramerkkiviraston ilmoit
tamista esteistä huolimatta haluaa jatkaa yh
teisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta, 
virasto kuuluttaa hakemuksen yhteisön tava
ramerkkilehdessä kaikilla Euroopan yh
teisöjen virallisilla kielillä. Virasto ei siis 
viran puolesta hylkää hakemusta sekoitetta
vuuden perusteella kuten Suomessa tehdään. 
Virasto tiedottaa kuulutuksesta jokaiselle 
viraston tutkimuksessa esille tulleen yhteisön 
tavaramerkin haltijalle tai hakijalle. 

4.5. Väitemenettely 

Väitemenettely poikkeaa kansallisesta me
nettelystä. Väitemenettely on jaettu kahteen 
osaan sen perusteella, onko väitteen pohjana 
absoluuttinen vai relatiivinen rekisteröinties
te. Kuulutuksen jälkeen kuka tahansa voi 
esittää huomautuksen hakemuksen rekiste
röintiä vastaan absoluuttisen esteen perus
teella. Yhteisön tavaramerkkivirasto ilmoit
taa huomautuksesta hakijalle, jolle varataan 
tilaisuus antaa lausumansa siitä. Huomautuk
sen tekijä ei tule asianosaiseksi eikä voi va
littaa päätöksestä. 

Hakemuksen hylkääminen relatiivisen es
teen perusteella edellyttää väitettä. Väitteen 
voi tehdä missä tahansa EY:n alueella voi
massa olevan aikaisemman tavaramerkin 
haltija, joka katsoo, että haettu merkki on 
sekoitettavissa hakijan aikaisempaan tavara
merkkioikeuteen. Sen sijaan aikaisempi toi
minimi ja sukunimi eivät voi olla väitteen 
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perusteina. 
Väite voi perustua myös siihen, että halti

jan asiamies tai edustaja hakee merkin rekis
teröintiä omiin nimiinsä ilman haltijan suos
tumusta. Jos rekisteröimättömän tavaramer
kin tai muun tavaran tunnusmerkin, jota on 
käytetty elinkeinotoiminnassa laajemmin 
kuin pelkästään paikallisesti, haltija tekee 
väitteen hakemusta vastaan, ei haettua merk
kiä saa rekisteröidä, jos jäsenmaan lain mu
kaan oikeus väitteentekijän merkkiin on ai
kaisempi ja merkin perusteella väitteenteki
jällä on oikeus kieltää myöhemmän tavara
merkin käyttö. 

Aikaisemman tavaramerkin haltija voi teh
dä väitteen myös siinä tapauksessa, että 
haettu merkki on sama tai samankaltainen 
aikaisemman tavaramerkin kanssa, vaikka 
haetut tavarat tai palvelut eivät ole saman
kaltaisia aikaisemman tavaramerkin suojaa
mien tavaroiden tai palvelujen kanssa. Täl
löin on kuitenkin edellytyksenä, että aikai
sempi yhteisön tavaramerkki on laajalti tun
nettu EY:n alueella tai aikaisempi kansalli
nen tavaramerkki on laajalti tunnettu kysei
sen jäsenmaan alueella ja haetun merkin 
käyttö merkitsisi laajalti tunnetun merkin 
erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmu
kaista hyväksikäyttöä tai olisi haitaksi laajal
ti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle tai 
maineelle. 

Hakemuksen rekisteröintiä vastaan voi ai
kaisemman tavaramerkin haltija esittää väit
teen kolmen kuukauden kuluessa koulutuk
sesta relatiivisen rekisteröintiesteen perus
teella. Väite on tehtävä kirjallisesti ja sen on 
oltava perusteltu. Väitteentekijän on suoritet
tava väitemaksu. Väitteentekijä voi yhteisön 
tavaramerkkiviraston antamassa määräajassa 
väitteensä tueksi esittää tosiseikkoja, todis
teita ja perusteluja. 

Yhteisön tavaramerkkiä koskeva oikeus 
menetetään, ellei merkkiä käytetä. Yhteisön 
tavaramerkin osalta käyttöedellytys toteutuu 
jo sillä, että merkkiä käytetään yhdessä jä
senmaassa. Yhteisön tavaramerkin hakija voi 
vaatia, että väitteentekijä, jolla on aikaisempi 
yhteisön tavaramerkki, toimittaa todisteita 
siitä, että väitteentekijän tavaramerkkiä on 
tosiasiallisesti käytetty EY :n alueella viiden 
vuoden aikana ennen hakemuksen kuulutta
mispäivää niiden tavaroiden tai palveluiden 
yhteydessä, joita rekisteröinti tarkoittaa ja 
jotka ovat väitteen perusteina, tai että käyttä
mättömyydelle on perusteltu syy. Ellei väit
teentekijä toimita todisteita tästä, yhteisön 

tavaramerkkivirasto hylkää väitteen. 
Yhteisön tavaramerkkivirasto tutkii väit

teen ja kehottaa osapuolia niin monta kertaa 
kuin se katsoo tarpeelliseksi antamaan lausu
mansa toisen osapuolen tai viraston lausu
mista. Virasto voi myös kehottaa osapuolia 
sopimaan asiasta. 

Koska yhteisön tavaramerkkivirasto ei vi
ran puolesta ota huomioon aikaisempia re
kisteröintejä eikä hakemuksia, näiden halti
joiden on varsin aktiivisesti seurattava kuu
lutoksia ja tehtävä väitteitä oikeuksiensa 
puolustamiseksi. Erityisesti aikaisemman 
kansallisen rekisteröinnin haltijan on näin 
meneteltävä, koska virasto ei ilmoita hänelle 
koulutuksesta. Väitteenteossa tulee kuitenkin 
ottaa huomioon, että väitemenettelyn hävin
nyt osapuoli joutuu korvaamaan vastapuolen 
kustannukset. Rekisteröinnin jälkeen aikai
semman tavaramerkin haltija voi hakea yh
teisön tavaramerkin rekisteröinnin mitättö
mäksi julistamista. 

4.6. Yhteisön tavararnerldn rekisteröinti 

Jos hakemus täyttää yhteisön tavaramerkis
tä annetussa asetuksessa säädetyt edellytyk
set eikä väiteaikana ole esitetty väitettä tai 
jos väite on hylätty lopullisella päätöksellä, 
haettu merkki rekisteröidään yhteisön tavara
merkiksi. Kaikki merkinnät rekisteriin teh
dään kaikilla Euroopan yhteisöjen virallisilla 
kielillä. 

Jos väitteen tutkimisen perusteella tode
taan, ettei tavaramerkkiä voi rekisteröidä 
joillekin tai kaikille tavaroille tai palveluille, 
joita hakemus koskee, se hylätään näiden 
tavaroiden tai palvelujen osalta tai koko
naan. Muussa tapauksessa väite on hylättävä. 
Päätös hakemuksen hylkäämisestä on koulu
tettava sen tultua lopulliseksi. 

Yhteisön tavaramerkin hakija voi milloin 
tahansa peruuttaa hakemuksen tai rajoittaa 
hakemuksen tavara- tai palveluluetteloa. Jos 
rekisteröintimaksua ei ole suoritettu määrä
ajassa, hakemus katsotaan peruutetuksi. 

4.7. Oikeussuojakeinot 

Valittaminen yhteisön tavaramerkki viraston 
päätöksestä ja yhteisön tavaramerkin menet
täminen ja mitättömäksi julistaminen viras
ton päätöksellä 
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Yhteisön tavaramerkkiviraston päätöksistä 
ensimmäinen valitusaste on yhteisön tava
ramerkkiviraston valituslautakunta. Valitus
lautakunnan päätöksistä valitetaan EY :n tuo
mioistuimeen. 

Hakemus yhteisön tavaramerkin menettä
misestä tai mitättömäksi julistamiseksi teh
dään yhteisön tavaramerkkivirastolle. Yh
teisön tavaramerkki voidaan menettää kuten 
kansallinenkin merkki, jos sitä ei ole käytet
ty viiteen vuoteen, se on muuttunut yleisni
mitykseksi tai se on tullut harhaanjohtavaksi. 
Yhteisön tavaramerkin rekisteröinti voidaan 
julistaa mitättömäksi muun muassa, jos kan
sallinen laki antaa suojaa aikaisemmalle oi
keudelle nimeen, valokuvaan, tekijänoikeu
teen tai teollisoikeuteen. 

Yhteisön tavaramerkkivirasto ei voi hyväk
syä tavaramerkin menettämistä tai mitättä
mäksi julistamista koskevaa hakemusta, jos 
samasta asiasta on jo EU:n jäsenvaltion tuo
mioistuimen antama lainvoimainen päätös. 

Yhteisön tavaramerkin menettäminen ja mi
tättömäksi julistaminen tuomioistuimessa 

Kunkin EY :n jäsenmaan tulee nimetä 
alueeltaan kansallisia tuomioistuimia yh
teisön tavaramerkkituomioistuimiksi. Tuomi
oistuin voi ottaa yhteisön tavaramerkin me
nettämistä tai mitättömäksi julistamista kos
kevan kanteen käsiteltäväksi yleensä vain 
loukkauskanteeseen kohdistuvana vastakan
teena. 

Yhteisön tavaramerkkituomioistuimella on 
yksinomainen tuomiovalta kaikissa louk
kauskanteissa ja siihen kohdistuvissa yh
teisön tavaramerkin menettämistä ja mitättö
mäksi julistamista koskevissa vastakanteis
sa.Yhteisön tavaramerkkituomioistuin ei kui
tenkaan voi ottaa käsiteltäväkseen yhteisön -
tavaramerkin menettämistä tai mitättömäksi 
julistamista koskevaa kannetta, jos yhteisön 
tavaramerkkivirasto on tehnyt samasta asias
ta lopullisen päätöksen. Loukkausoikeuden
käynnit saattavat koskea myös useissa mais
sa tapahtuvia loukkauksia. 

Yhteisön tavaramerkkituomioistuin tiedot
taa yhteisön tavaramerkin menettämistä tai 
mitättömäksi julistamista koskevasta vasta
kanteesta yhteisön tavaramerkkivirastolle, 
joka merkitsee tiedon siitä yhteisön tava
ramerkkirekisteriin. Yhteisön tavaramerkki
tuomioistuin lähettää jäljennöksen päätökses
tä yhteisön tavaramerkkivirastolle, joka mer-

kitsee päätöksen yhteisön tavaramerkkirekis
teriin. 

Yhteisön tavaramerkkituomioistuin sovel
taa yhteisön tavaramerkkiasetuksen lisäksi 
kansallista lakia siltä osin kuin yhteisön ta
varamerkkiasetus ei sisällä säännöksiä. Yh
teisön tavaramerkkituomioistuimen päätök
sistä valitetaan kansallisen lain mukaisesti 
ylempään tuomioistuimeen. 

4.8. Yhteisön tavaramerkin muuttaminen 
kansalliseksi tavaramerlddhakemuk
seksi 

Tarve muuttaa yhteisön tavaramerkki kan
salliseksi tavaramerkkihakemukseksi johtuu 
siitä, että yhteisön tavaramerkki on voimassa 
koko EY:n alueella tai ei ollenkaan. Rekiste
röintieste jo yhdessä EY :n jäsenmaassa voi 
aiheuttaa sen, ettei yhteisön tavaramerkki ole 
voimassa. 

Yhteisön tavaramerkin hakija tai haltija 
voi vaatia hakemuksensa tai tavaramerkkinsä 
muuttamista kansalliseksi tavaramerkkihake
mukseksi siinä laajuudessa kuin yhteisön ta
varamerkkiä koskeva hakemus on lakannut 
olemasta vireillä tai yhteisön tavaramerkin 
rekisteröinti on lakannut olemasta voimassa. 
Tällainen kansallinen hakemus saa hyväk
seen saman hakemuspäivän tai etuoikeuspäi
vän kuin yhteisön tavaramerkkiä koskevalla 
rekisteröinnillä tai hakemuksella oli. Tällai
nen muutoshakemus kansalliseksi hakemuk
seksi on tehtävä määräajassa yhteisön tava
ramerkin rekisteröinnin voimassaolon tai 
hakemuksen vireilläolon lakkaamisesta ja 
siitä on suoritettava kansalliselle rekisterivi
ranomaiselle hakemusmaksu. 

5. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Madridin pöytäkirja ei ole vielä tullut voi
maan eikä sen mukainen järjestelmä ole vie
lä toiminnassa. Hakemusmäärät riippuvat 
luonnollisesti siitä, kuinka monta maata tai 
yhteisöä liittyy Madridin pöytäkirjaan. Tästä 
johtuen vielä ei ole mahdollista arvioida pa
tentti- ja rekisterihallitukselle mahdollisesti 
aiheutuvien lisäresurssien tarvetta. 

Patentti- ja rekisterihallitus saisi osuutensa 
kansainvälisistä rekisteröintimaksuista, joilla 
sen tulisi suoriutua järjestelmän aiheuttamis
ta kustannuksista. Suomen tulisi ilmoittaa 
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kansainväliselle toimistolle, että se haluaa 
yksilöllisen maksun lisä- ja nimeämismaksu
jen sijasta. Tällöin Suomi voisi päättää 
kansainväliseen rekisteröintimaksuun sisälty
vän Suomea koskevan yksilöllisen maksun 
suuruudesta. Yksilöllinen maksu ei kuiten
kaan saa olla suurempi kuin patentti- ja re
kisterihallituksen kansallisen rekisteröinnin 
hakijalta perimä hakemusmaksu. Tarkoituk
sena on, että kansainvälisen rekisteröintijär
jestelmän kustannukset perittäisiin hakijoilta 
ja hakemusmaksujen suuruus määräytyisi 
tämän mukaisesti. 

Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus 
kuulutetaan aikaisintaan kuukauden kuluttua 
siitä, kun yhteisön tavaramerkkivirasto on 
lähettänyt hakijalle viraston ja kansallisten 
rekisteriviranomaisen tutkimuksen tulokset. 
Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus 
kuulutetaan kaikilla EY:n virallisilla kielillä. 
Ennen koulutusta hakemus ei ole julkinen. 

Kansallisten rekisteriviranomaisten suorit
taessa sekoitettavuustutkimusta omien rekis
teriensä suhteen yhteisön tavaramerkkiä kos
kevaa hakemusta ei vielä ole käännetty kan
sallisten rekisteri viranomaisten kielille. 

Jos Suomi päättää tehdä sekoitettavuustut
kimuksen kansallisen tavaramerkkirekisterin 
suhteen, se toisi lisätyötä patentti- ja rekiste
rihallitukselle. Kansalliseen tavaramerkkire-
kisteröintiin liittyvien oikeuksien turvaami
sen vuoksi patentti- ja rekisterihallituksentu
lisi tehdä sekoitettavuustutkimus omanrekis
terinsä suhteen. Yhteisön tavaramerkkiviras
to maksaa kansalliselle rekisteriviran
omaiselle jokaisesta sen tekemästä tutkimuk
sesta tietyn summan, jonka suuruuden 
vahvistaa yhteisön tavaramerkkiviraston ta
lousarviokomitea. 

Aikaisempi yhteisön tavaramerkki olisi re
kisteröintieste suomalaiselle tavaramerkkiha
kemukselle. Tämä merkitsee tutkimusaineis
ton huomattavaa kasvua ja aiheuttaa rekiste
riviranomaiselle lisäkustannuksia, jotka 
siirtyvät tavaramerkkirekisteröinnin hakijan 

maksettaviksi suurempien hakemusmaksujen 
kautta. 

6. Asian valmistelu 

Esitys perustuu kauppa- ja teollisuusminis
teriön 3 päivänä kesäkuuta 1993 asettaman 
tavaramerkkilakityöryhmä 1993 :n muistioon. 
Työryhmän tehtävänä oli laatia hallituksen 
esityksen muodossa ehdotus uudeksi tavara
merkkilaiksi ottaen erityisesti huomioon ta
varamerkkien kansainvälistä rekisteröintiä 
koskevan Madridin pöytäkirjan vaatimukset. 
Työryhmän tuli myös selvittää tuolloin vielä 
valmisteltavana olleeseen EY :n yhteisön ta
varamerkkiä koskevaan asetukseen liittyviä 
kysymyksiä. 

Suomen tavaramerkkilaki on perinteisesti 
vastannut muiden pohjoismaiden tavara
merkkilakien periaatteita. Yhdenmukaisuu
den säilyttämiseksi onkin kansainväliseen re
kisteröintiin liittyviä asioita käsitelty valmis
telun aikana useassa pohjoismaisessa asian
tuntijakokouksessa. 

Esityksestä on pyydetty lausunto oikeusmi
nisteriöitä ja ulkoasiainministeriöltä, patentti
ja rekisterihallitukselta, Teollisuuden ja 
Työnantajain Keskusliitolta, Keskuskauppa
kamarilta, Pienteollisuuden Keskusliitolta, 
Suomen Patenttiasiamiesyhdistykseltä, Suo
men Teollisoikeudelliselta Yhdistykseltä ja 
Suomen AlPPI-ryhmältä (Association Inter
nationale pour la Protection de la Propriete 
Industrielle) sekä Suomen Asianajaliitolta. 
Lausunnoissa on yleisesti pidetty esitystä 
tarkoituksenmukaisena ja huomautukset ovat 
lähinnä liittyneet eräisiin teknisiin yksityis
kohtiin. Lisäksi lausuntoihin on sisältynyt 
joitakin esityksen perusteluihin liittyviä tar
kistusehdotuksia, erityisesti tavaramerkkioi
keuksien sammumista koskevan säännöksen 
osalta. Lausunnoissa esitetyt näkökohdat on 
pyritty mahdollisuuksien mukaan ottamaan 
huomioon lopullista esitystä valmisteltaessa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Tavaramerkkilaki 

10 a §. Tavaramerkkilakiin ehdotetaan 
yleisperusteluihin viitaten lisättäväksi uusi 
pykälä, jossa säädettäisiin tavaramerkkiin 
kuuluvien oikeuksien sammumisesta. Sen 
mukaisesti tavaramerkin haltija ei voisi kiel
tää tavaramerkin käyttämistä niissä tavarois
sa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan 
joku muu on laskenut liikkeelle yhteismark
kinoilla tätä tavaramerkkiä käyttäen. Alueel
lista sammumista koskeva säännös pääsään
töisesti sulkisi pois kansainvälisen sammu
misen, joka on tähän saakka ollut tavara
merkkioikeudessa noudatettu periaate Suo
messa ja muissa Pohjoismaissa. Säännös 
perustuu EY :n neuvoston ensimmäisen tava
ramerkkidirektiivin 7 artiklan velvoitteisiin. 
Vaikka direktiivillä on nimenomaisesti pyrit
ty poistamaan epävarmuutta ja hitautta, joka 
on liittynyt EY:n oikeuskäytäntöön perustu
van alueellisen sammumisperiaatteen muo
toutumiseen, sen tulkinnasta on esiintynyt 
yleistä epätietoisuutta, niin kuin edellä yleis
perusteluissa on esitetty. 

Direktiivi sanamuotonsa mukaisesti koskee 
sammumista yhteisön alueella. ETA-sopimus 
laajentaa kuitenkin sen alueellista sovelta
mista, minkä vuoksi laissa sammumisperiaa
te tulisi ulottaa koko ETA-alueeseen. 

14 §. Pykälässä säädetään erityisistä rekis
teröintiesteistä. Pykälän 1 momenttiin lisät
täisiin 8 kohta, jossa otettaisiin huomioon 
kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti, 
sekä 9 kohta EY:n yhteisön tavaramerkin 
huomioon ottamiseksi. Kansainvälisen toi
miston ilmoitettua patentti- ja rekisterihalli
tukselle Suomea koskevasta kansainvälisestä 
rekisteröinnistä tällä olisi sama suoja kuin 
jos rekisteröintiä olisi haettu suoraan Suo
messa. Sama koskisi rekisteröityä yhteisön 
tavaramerkkiä. 

Pykälän 2 momenttiin sisältyvään luette
loon lisättäisiin edellä mainitut 8 ja 9 kohta. 
Kansainvälinen rekisteröinti ja yhteisön tava
ramerkin rekisteröinti olisivat kuten suoma
lainenkin rekisteröinti relatiivinen rekiste
röintieste, joten suomalainen rekisteröinti 
olisi yleensä sallittava, jos se, jonka oikeu
desta on kysymys, suostuu siihen. 

17 §.Pykälässä säädetään, mitä kansallisen 
rekisteröintihakemuksen tulee sisältää. Pykä-

län 1 momenttia muutettaisiin siten, että ha
kijan olisi ilmoitettava aina tavarat tai palve
lut, joita varten rekisteröintiä haetaan, sekä 
tavara- tai palveluluokka. Pelkkiä tavara- ja 
palveluluokkia ei olisi enää mahdollista il
moittaa. Tavaroiden luetteloa ei myöskään 
voisi korvata sellaisella laajalla luokan otsi
kolla, joka ei yksilöi tavaroita, esimerkiksi 
"paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka 
e1vät sisälly muihin luokkiin". Muutoksella 
pyritään estämään tarpeettoman laajat rekis
teröinnit, jotka olisivat esteinä myöhemmille 
kansallisille ja kansainvälisille rekisteröin
neille. 

Jos hakija on ilmoittanut väärän tavara- tai 
palveluluokan, katsottaisiin, että hakemus 
käsittää ne luokat, joihin ilmoitetut tavarat 
tai palvelut kuuluvat. 

20 §. Pykälään tehdyt muutokset sisältävät 
väitemenettelyn siirtämisen rekisteröinnin 
jälkeen. Rekisteröinnin hakijalle on usein 
tärkeää saada rekisteröintipäätös nopeasti, 
vaikka rekisteröinti olisikin väitteen perus
teella mahdollista kumota. Voimassa olevan 
lain mukaan hakemus ensin kuulutetaan 
väitteiden tekemistä varten ja rekisteröidään 
vasta väiteajan päättymisen jälkeen. Ehdo
tuksen mukaan tavaramerkki rekisteröitäi
siin, jos hakemus täyttää sille asetetut vaati
mukset eikä asiassa ole ilmennyt estettä re
kisteröinnille. Kuuluttaminen tapahtuisi vasta 
rekisteröinnin jälkeen. Kahden kuukauden 
kuluessa rekisteröinnin kuuluttamisesta kuka 
tahansa voisi tehdä väitteen rekisteröintiä 
vastaan sekä absoluuttisen että relatiivisen 
rekisteröintiesteen perusteella kuten nykyi
sinkin. 

21 §. Rekisteriviranomainen tutkisi tehdyn 
väitteen samoin kuin nykyisenkin lain aika
na. Jos rekisteriviranomainen harkitsee, et
teivät väitteessä esitetyt perusteet ole esteitä 
rekisteröinnille, se hylkää väitteen. Rekiste
riviranomainen kumoaa rekisteröinnin, jos se 
väitteen jälkeen toteaa esteen. 

Rekisteriviranomainen ei pääsääntöisesti 
tutkisi asiaa siinä tapauksessa, että väite on 
peruutettu. Mikäli väitteen perusteella on 
kuitenkin ilmennyt sellaisia erityisiä syitä, 
jotka estäisivät rekisteröinnin, rekisterivi
ranomainen voisi tutkia asian. Erityinen syy 
voi olla esimerkiksi se, että väitteessä esite
tään haetun merkin olevan uusi termi, joka 
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on kuvaileva, mutta termiä ei ole vielä mai
nittu hakuteoksissa. 

Jos rekisteröinti kumotaan väitteen johdos
ta, päätöksestä kuulutettaisiin sen tultua lain
voimaiseksi. 

22 §. Pykälän 3 momenttia muutettaisiin ja 
pykälään lisättäisiin uusi 4 ja 5 momentti. 
Uudistamishakemusta ei enää tarvitsisi tehdä 
silloin, kun kysymys on pelkästään rekiste
röinnin uudistamisesta. Rekisteröinti uudis
tettaisiin automaattisesti, jos maksu on suori
tettu. Rekisteriviranomainen ei tällöin tekisi 
asiassa erillistä päätöstä, vaan hakijan mak
sukuitti riittäisi osoittamaan uudistuksen ta
pahtuneen. Edelleenkin olisi tehtävä hake
mus, kun uudistamisen yhteydessä tavarat 
ilmoitetaan luokittain tai oikeus tavaramerk
kiin siirretään toiselle tai ilmoitetaan nimen
muutoksesta. Velvollisuus ilmoittaa tavarat 
luokittain koskee vanhoja rekisteröintejä, 
joihin tällaista merkintää ei ole tehty. 

26 §. Pykälän 2 momentissa säädetään 
tavaramerkin käyttöpakosta. Siihen lisättäi
siin säännös, jonka mukaan tavaramerkin 
käyttö haltijan suostumuksella rinnastetaan 
haltijan toimesta tapahtuvaan tavaramerkin 
käyttöön. Käytännössä näin on menetelty, 
mutta selvyyden vuoksi on aiheellista kirjata 
noudatettu käytäntö lakiin. 

31 §. Pykälän 1 momenttia täydennettäi
siin säätämällä, että myös väitteentekijän 
tulisi käyttää asiamiestä, jos hänellä ei ole 
kotipaikkaa Suomessa. Suomalaisen rekiste
röinnin hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa 
Suomessa, tulee olla Suomessa asuva asia
mies, joten johdonmukaisuuden vuoksi myös 
väitteentekijällä tulee olla asiamies. Tätä 
säännöstä on luonnollisesti sovellettava 
myös väitteentekijään, joka vetoaa kansain
väliseen rekisteröintiin. 

42 §. Yhteisön tavaramerkkiä koskevassa 
asetuksessa edellytetään, että kukin maa ni
meää omassa maassaan tuomioistuimen, joka 
käsittelee yhteisön tavaramerkkiä koskevat 
tuomioistuimen ratkaisua edellyttävät asiat. 

Tavaramerkkilain 42 §:n mukaan Helsin
gin käräjäoikeus on Suomessa ainoa laillinen 
tuomioistuin asioissa, jotka koskevat oikeut
ta tavaramerkkiin, tavaramerkin rekisteröin
nin mitättömäksi julistamista, merkin menet
tämistä, tavaramerkin käytön kieltämistä ja 
tavaramerkkioikeuden loukkausta. Tavara
merkkiä koskevien siviilioikeudellisten kan
teiden käsittely on Helsingin käräjäoikeudes
sa keskitetty yhdelle osastolle. Helsingin 
käräjäoikeudella on riittävä asiantuntemus 

toimia myös yhteisön tavaramerkkiä koske
vien vastaavien asioiden oikeuspaikkana. 

49 §. Yhteisön tavaramerkkiä koskevan 
asetuksen mukaan kansallisen yhteisön tava
ramerkkiin liittyviä kysymyksiä käsittelevän 
tuomioistuimen on ilmoitettava yhteisön ta
varamerkin rekisteröinnin mitättömäksi julis
tamista ja menettämistä koskevista kanteista 
ja tuomioista sekä patentti- ja rekisterihalli
tukselle että yhteisön tavaramerkkivirastolle. 
Tavaramerkkilain 49 §:ään tulisi ottaa tätä 
koskevat säännökset. 

9 luku. Lain 9 luvun otsikkoa ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että siihen lisätään viit
taus päätöksen poistamiseen. 

50 §. Pykälään lisättäisiin viittaus 
52 §:ään. Rekisteriviranomainen kuuluttaisi 
52 §:n mukaisesta hallinnollisesta poistami
sesta. Samalla täsmennettäisiin käyttöluvan 
kuuluttamista koskevaa säännöstä. 

51 §.Pykälässä säädetään muutoksenhaku
oikeuden rajoituksista. Tavaramerkin hakija 
voi hakea muutosta rekisteriviranomaisen 
lopulliseen päätökseen, jonka mukaisesti 
hakemus on hylätty tai asia on jätetty sillen
sä. Rekisteriviranomaisen rekisteröintiä vas
taan tehdyn väitteen johdosta antamaan lo
pulliseen päätökseen, jonka mukaisesti rekis
teröinti on voimassa ja väite hylätty, voi ha
kea muutosta väitteentekijä. Rekisteriviran
omaisen väitteen johdosta tekemään lopulli
seen päätökseen, jonka mukaisesti rekiste
röinti on kumottu ja väite hyväksytty, voi 
hakea muutosta rekisteröinnin haltija. Muu
tos johtuu 20 ja 21 §:n muuttamisesta ja 
säännös vastaa nykyistä 51 §:ää. 

52 §. Pykälän 1 momentti sisältäisi sään
nöksen rekisteriviranomaisen suorittamasta 
asiavirheen korjaamisesta. Rekisteröinnin 
virheellisyys saattaa johtua siitä, että päätök
sen perusteena olleet tiedot eivät ole vastan
neet todellista tilannetta. 

Este suomalaiselle rekisteröinnille on esi
merkiksi aikaisempi kansainvälinen rekiste
röinti. On mahdollista, että suomalainen ta
varamerkkihakemus on rekisteröity ennen 
kuin kansainvälinen toimisto on ilmoittanut 
aikaisemmasta kansainvälisestä rekisteröin
nistä. Suomalainen hakemus on tällöin rekis
teröity 14 §:n 1 momentin vastaisesti ja re
kisteriviranomaisen tulee voida poistaa 
päätös ainakin niissä tapauksissa, joissa kan
sainvälinen rekisteröinti koskee samaa merk
kiä. 

Pykälän 2 momentin mukaisen rekisteröin
tipäätöksen poistamisen tulisi rajoittua sellai-
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siin päätöksiin, joiden virheellisyydestä ei 
ole epäilystä. Rekisteröintihakemusta käsitel
täessä on saattanut tapahtua käsittelyvirhe, 
joka on aiheuttanut sen, että merkki, jota ei 
olisi tullut rekisteröidä, on joutunut rekiste
riin. Jos rekisteröintipäätös perustuu tällai
seen virheeseen, se voitaisiin poistaa. Kyse 
ei siten olisi lain väärästä soveltamisesta 
vaan kiistattomasta teknisluonteisesta käsitte
lyvirheestä. 

10 luku. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi luku siitä aikaisemmin kumotun luvun 
tilalle. Siihen sisällytettävät säännökset kos
kisivat tavaramerkkien kansainvälistä rekis
teröintiä. Luvun 54-56 § koskisivat suoma
laisen tekemää kansainvälistä rekisteröintiha
kemusta. Ulkomaalaisen hakemaa kansainvä
listä rekisteröintiä käsiteltäisiin 56 a-
56 1 §:ssä. 

53 §. Kansainvälisellä rekisteröinnillä tar
koitettaisiin Maailman henkisen omaisuuden 
järjestön kansainvälisen toimiston suoritta
maa tavaramerkin rekisteröintiä, joka on 
toimitettu Madridin pöytäkirjan mukaisesti. 
Madridin pöytäkirjan mukainen rekisteröinti 
voi perustua voimassa olevan kansallisen 
rekisteröinnin lisäksi vireillä olevaan kansal
liseen hakemukseen. Hakija päättää, hakeeko 
hän kansainvälistä rekisteröintiä kansallisen 
rekisteröinnin vai hakemuksen perusteella. 
Kansainvälisen rekisteröinnin hakemisesta 
kansallisen rekisteröinnin perusteella on se 
etu, että tällöin kansallinen rekisterivi
ranomainen on jo tutkinut rekisteröinnin 
edellytykset. Hakijalle ei kuitenkaan aina ole 
mahdollista odottaa rekisteröintiä, koska hän 
haluaa saada suojan toisessa maassa tai yh
teisön alueella mahdollisimman nopeasti. 

Pykälän 2 momentissa todettaisiin, että 
patentti- ja rekisterihallitus huolehtii Suo
messa tehtävistä, jotka Madridin pöytäkirjan 
mukaisesti kuuluvat pöytäkirjaan liittyneen 
osapuolen virastolle. Patentti- ja rekisterihal
lituksen suoritteista peritään maksuja valtiol
le sen mukaan kuin patentti- ja rekisterihalli
tuksen suoritteista perittävistä maksuista an
netussa laissa (1032/92) säädetään. 

54 §. Pykälässä mainittaisiin edellytykset, 
joiden perusteella kansainvälinen rekiste
röintihakemus voidaan tehdä patentti- ja re
kisterihallitukselle. Patentti- ja rekisterihalli
tus olisi vastaanottava viranomainen, jos 
hakija on Suomen kansalainen tai hakijalla 
on Suomessa kotipaikka tai Suomessa toimi
va teollisuuslaitos tai kauppaliike. Lisäksi 
edellytettäisiin, että kansainvälisen rekiste-

röinnin hakijalla on Suomessa voimassa ole
va samaa merkkiä koskeva suomalainen re
kisteröinti tai vireillä oleva hakemus. Patent
ti- ja rekisterihallitus ei toimittaisi eteenpäin 
hakemusta, mikäli pykälässä mainitut edelly
tykset eivät toteudu. 

Jos hakija täyttää hakijalle asetetut edelly
tykset useamman maan tai yhteisön osalta, 
hän voi valita sen maan tai yhteisön, jossa 
hän haluaa tehdä hakemuksen kansainväli
sestä rekisteröinnistä. 

Pykälä perustuu Madridin pöytäkirjan 2 ar
tiklan 1 kohdan i alakohtaan. 

55 §.Pykälässä säädettäisiin, että hakemus 
tulee tehdä kirjallisesti. Kansallinen rekisteri
viranomainen päättää, millä kielellä kansain
välinen hakemus tehdään. Todennäköisinä 
vaihtoehtoina ovat englanti ja ranska. 

Hakemuksessa tulisi nimetä ne maat tai 
yhteisöt, joiden alueella suojaa haetaan. 
Pyynnön rekisteröinnin alueellisesta laajenta
misesta voi esittää rekisteröinnin jälkeenkin, 
mutta tällöin suoja alkaa vasta laajentamis
pyynnön kirjaamispäivästä. 

Hakemusta tehtäessä olisi suoritettava re
kisteriviranomaiselle sen kulujen kattamisek
si säädetty maksu, jonka suuruuden kansalli
nen rekisteriviranomainen määrää. 

56 §. Pykälässä määriteltäisiin toimenpi
teet, joihin rekisteriviranomaisen tulee ryh
tyä sen vastaanotettua kansainvälisen rekis
teröintihakemuksen. Rekisteriviranomaisen 
tulee Madridin pöytäkirjan 3 artiklan 1 koh
dan mukaisesti tarkistaa, että kansainvälinen 
rekisteröintihakemus vastaa hakijan suoma
laista hakemusta tai rekisteröintiä. 
Kansainvälinen rekisteröintihakemus käsitel
täisiin kiireellisesti patentti- ja rekisterihalli
tuksen vastaanotettua sen. 

Rekisteriviranomaisen olisi toimitettava 
todistus vastaavuudesta kansainvälisen hake
muksen mukana kansainväliseen toimistoon 
ennen kuin kaksi kuukautta on kulunut ha
kemuksen tekemisestä. Tällöin kansainväli
nen rekisteröinti saisi rekisteröintipäiväkseen 
hakemuksen tekemispäivän. Ellei hakemus 
vastaa hakijan Suomessa tekemää hakemusta 
tai suomalaista rekisteröintiä, rekisterivi
ranomainen ei toimittaisi sitä kansainväli
seen toimistoon. 

Ellei vastaavuutta ole, rekisteriviranomai
nen veivoittaisi välipäätöksellä hakijan teke
mään oikaisun määräajassa uhalla, että kan
sainvälinen rekisteröintihakemus jätetään 
sillensä. Määräajan olisi oltava niin lyhyt, 
että hakijan tekemän oikaisun perusteella 
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todistus vastaavuudesta voitaisiin liittää kan
sainväliseen hakemukseen ja toimittaa ennen 
kuin kaksi kuukautta on kulunut hakemuk
sen tekemispäivästä kansainväliseen toimis
toon. 

Jollei kansainvälistä hakemusta ole toimi
tettu ennen kuin kaksi kuukautta on kulunut 
hakemuksen tekemispäivästä kansainväliseen 
toimistoon, rekisteröintipäiväksi merkitään 
päivä, jolloin kansainvälinen rekisteröintiha
kemus saapuu kansainväliseen toimistoon. 

Rekisteriviranomainen ei tutkisi hakemusta 
muuten kuin vastaavuuden osalta. Kansain
välinen toimisto huolehtii hakemuksen tar
kistamisesta muun muassa luokituksen suh
teen (Madridin pöytäkirjan 3 artiklan 2 koh
ta). Kun kansainvälinen rekisteröinti perus
tuu kansalliseen hakemukseen, on mahdollis
ta, ettei sen pohjana olevan _kansallisen ha
kemuksen Iuokitusta ole tarkistettu. 

56 a §.Jos kansainväliselle toimistolle toi
mitetussa kansainvälisessä rekisteröintihake
muksessa Suomi on nimetty sellaiseksi 
maaksi, jonka alueella suojaa haetaan, kan
sainvälisen toimiston tulee ilmoittaa Suomel
le sitä koskevasta rekisteröinnistä. 

Kansainvälinen rekisteröintihakemus voi
taisiin valmisteilla olevien sovellutussääntö
jen mukaan tehdä joko ranskaksi tai englan
niksi sen mukaan, mitä sen maan tai yhtei
sön rekisteriviranomainen, jossa hakemus on 
tehty, on määrännyt. Kansainvälinen toimis
to kuuluttaa kansainvälisen rekisteröinnin 
julkaisemassaan kans~nväli~iä r~~s~~röinte
jä koskevassa lehdessa. Rekisteromtl Ja kou
lutus tultaneen tekemään sekä englanniksi 
että ranskaksi. Kansainvälinen toimisto suo
rittaa käännöstyön. 

Edellytyksenä kansainvälisen rekisteröin
nin voimaantoiolle Suomessa olisi kansain
välisen toimiston ilmoitus kansainvälisestä 
rekisteröinnistä, jossa Suomi on nimetty 
(Madridin pöytäkirjan 3 artiklan 4 kohta). 
Sen jälkeen patentti- ja rekisterihallitus tut
kisi mahdolliset rekisteröinnin esteet samalla 
tavoin kuin suomalaisen rekisteröintihake
muksen ollessa kyseessä. Rekisteröinti voi
daan Madridin pöytäkirjan 5 artiklan 1 koh
dan mukaisesti hylätä vain niillä perusteilla, 
joihin Pariisin yleissopimuksen mukaan voi
taisiin vedota, jos merkkiä olisi haettu suo
raan Suomessa. 

56 b §. Kansallinen rekisteriviranomainen 
soveltaa kansallista lainsäädäntöä käsitelles
sään kansainvälistä rekisteröintiä. Näin ollen 
patentti- ja rekisterihallitus tutkisi viran puo-
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lesta Suomen lain mukaisesti, onko rekiste
röinoille absoluuttisia tai relatiivisia rekiste
röintiesteitä. Rekisteröintiedellytykset on 
määritelty lähinnä 13 §:ssäja rekisteröinties
teet 14 §:ssä. 

Patentti- ja rekisterihallituksen (Madridin 
pöytäkirjan 5 artiklan 2 kohta) tulisi il
moittaa kansainväliselle toimistolle määrä
ajassa kaikki perustelut, joiden vuoksi rekis
teröintiä ei voida hyväksyä. Kansainvälinen 
toimisto tiedottaisi ilmoituksen välittömästi 
kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle. Kan
sainvälisen rekisteröinnin haltijalla olisi käy
tettävissään samat oikeuskeinot ja määräajat 
puolustaa oikeuksiaan kuin kansallisella ha
kijalla. 

Kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle 
varataan mahdollisuus antaa lausuma patent
ti- ja rekisterihallituksen ilmoituksen johdos
ta. Ellei lausumassa ole esitetty sellaisia 
seikkoja, joiden perusteella tavaramerkin 
voidaan katsoa täyttävän tämän lain mukai
set rekisteröintiedellytykset, patentti- ja re
kisterihallitus tekisi päätöksen, jonka mu
kaan kansainvälinen rekisteröinti ei ole voi
massa Suomessa. Rekisteriviranomainen te
kee vastaavan sisältöisen päätöksen myös 
siinä tapauksessa, ettei kansainvälisen rekis
teröinnin haltija ole antanut lausumaa pa
tentti- ja rekisterihallituksen ilmoituksen joh
dosta. 

Edellä mainittu määräaika, jonka kuluessa 
patentti- ja rekisterihallituksen tulee ilmoit
taa rekisteröintiesteestä kansainväliselle toi
mistolle, on Madridin pöytäkirjan mukaan 
12 kuukautta. Sopimusvaltio voi kuitenkin 
ilmoittaa, että se käyttää 18 kuukauden mää
räaikaa. Suomen tulisi tehdä tällainen ilmoi
tus, koska käsittelyajat Suomessa ovat suh
teellisen pitkät. Tämä johtuu muun muassa 
siitä, että patentti- ja rekisterihallitus tutkii 
hakemukset viran puolesta sekä absoluuttis
ten että relatiivisten rekisteröintiesteiden 
osalta, kun taas useissa maissa relatiiviset 
rekisteröintiesteet otetaan huomioon vain 
väitteen johdosta. 

56 c §. Patentti- ja rekisterihallitus kuulut
taisi kansainvälisen toimiston ilmoituksen 
kansainvälisestä rekisteröinnistä julkaisemas
saan tavaramerkkilehdessä, ellei se ole tutki
muksessaan havainnut estettä rekisteröinnil
le. Koulutuksessa olisi mainittava kansainvä
lisen toimiston kansainväliselle rekisteröin
oille antama päivä, josta kansainvälisen re
kisteröinnin oikeusvaikutus alkaa. Kansain
välisen toimiston antama päivä on joko re-
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kisteröintipäivä tai se myöhempi päivä, jol
loin kansainvälisen rekisteröinnin haltija ni
mesi Suomen maaksi, jossa hän haluaa suo
jan merkilleen (rekisteröinnin laajentamis
pyynnön kirjaamispäivä). 

Kuuluttamispäivästä alkaa väiteaika, jona 
aikana kuka tahansa voi tehdä väitteen re
kisteröintiä vastaan sekä absoluuttisen että 
relatiivisen esteen perusteella. Väiteaika olisi 
kaksi kuukautta. 

56 d §. Väiteajan kuluttua rekisterivi
ranomainen tarkistaisi kansainvälisen rekis
teröinnin voimassaolon. Rekisteröinnin voi
massaolo ei edellyttäisi rekisteriviranomai
selta päätöstä, mutta ellei väitettä kansainvä
lisen rekisteröinnin voimassaoloa vastaan ole 
esitetty, patentti- ja rekisterihallitus merkitsi
si kansainvälisen rekisteröinnin suojaaman 
tavaramerkin pitämäänsä luetteloon. 

Patentti- ja rekisterihallituksen olisi tehtävä 
väitteen johdosta päätös, jossa se joko hyl
kää väitteen, jolloin kansainvälinen rekiste
röinti on voimassa, tai hyväksyy väitteen, 
jolloin kansainvälisen rekisteröinnin oikeus
vaikutus Suomessa lakkaa. Kun päätös, jon
ka mukaisesti väite on hylätty, on tullut 
lainvoimaiseksi, patentti- ja rekisterihallitus 
merkitsisi kansainvälisen rekisteröinnin suo
jaaman tavaramerkin pitämäänsä luetteloon. 

Madridin pöytäkirjan 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti patentti- ja rekisterihallitus il
moittaisi kansainväliselle toimistolle 18 kuu
kauden kuluessa kansainvälisen toimiston 
ilmoituksesta, ettei kansainvälinen rekiste
röinti ole voimassa. Väiteajan päättyessä 
myöhemmin rekisteriviranomaisen tulisi il
moittaa kansainväliselle toimistolle mainitun 
18 kuukauden kuluessa, että rekisteröinnin 
voimassaolo voi tehdyn väitteen perusteella 
lakata myöhemminkin. Tällöin ilmoitus kan
sainvälisen rekisteröinnin voimassaolon lak
kaamisesta olisi tehtävä kansainväliselle toi
mistolle kuukauden kuluessa väiteajan päät
tymisestä. 

Kansainvälinen toimisto tiedottaisi välittö
mästi kansallisen rekisteriviranomaisen il
moituksen kansainvälisen rekisteröinnin hal
tijalle. 

Rekisteriviranomaisen lainvoimainen pää
tös, jonka mukaan kansainvälinen rekiste
röinti ei koske Suomea, kuulutettaisiin. 

56 e §. Pykälässä säädettäisiin kansainväli
sen rekisteröinnin oikeusvaikutuksesta. 
Kansainvälisessä rekisteröintihakemuksessa 
tulee Madridin pöytäkirjan 3 ter artiklan mu
kaan nimetä ne pöytäkirjaan liittyneet osa-

puolet, joiden alueella suojaa haetaan. Kan
sainvälisen rekisteröinnin hakija voi kuiten
kin rekisteröinnin jälkeenkin tehdä pyynnön 
suojan alueellisesta laajentamisesta. 

Kansainvälinen rekisteröinti voisi tulla voi
maan Suomessa, jos se perustuu jossakin 
muussa pöytäkirjaan liittyneessä maassa tai 
yhteisön alueella voimassa olevaan kansalli
seen rekisteröintiin tai vireillä olevaan kan
salliseen hakemukseen. Kansainvälisen toi
miston antamasta päivästä (rekisteröintipäivä 
tai laajentamispyynnön kirjaamispäivä) läh
tien merkin suoja olisi sama kuin jos merkin 
rekisteröintiä olisi haettu suoraan Suomessa 
(Madridin pöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdan 
a alakohta). 

Kansainväliseen rekisteröintiin sovelletaan 
muun muassa tämän lain 1 §:n 3 momenttia, 
3-11 §:ää, 24-27 §:ää ja 32-49 §:ää. Mitä 
näissä pykälissä säädetään rekisteröinnistä, 
sovelletaan myös patentti- ja rekisterihalli
tuksen pitämään luetteloon merkittyyn kan
sainväliseen rekisteröintiin. 

Kansainväliselle rekisteröintihakemukselle 
voidaan teollisoikeuden suojelemista koske
van Pariisin yleissopimuksen vuonna 1967 
tehdyn tarkistuksen (SopS 43175) 4 artiklan 
mukaisesti pyytää etuoikeutta samalla tavoin 
kuin kansallisellekin hakemukselle. Jos kan
sainvälinen rekisteröintihakemus tehdään 
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun tava
ramerkin ensimmäinen rekisteröintihakemus 
tehtiin jossakin Pariisin yleissopimukseen 
liittyneessä maassa, saa hakemukselle pyyn
nöstä etuoikeuden ensimmäisen hakemuksen 
tekemispäivästä lukien (sopimusetuoikeus). 
Etuoikeus tarkoittaa sitä, että mainittu päivä 
katsotaan kansainvälisen hakemuksen teke
mispäiväksi, kun vahvistetaan eri suojaoi
keuksien aikajärjestys. 

56 f §. Kansainvälinen toimisto lähettäisi 
kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle jäl
jennöksen patentti- ja rekisterihallituksen 
ilmoituksesta, jonka mukaan kansainvälinen 
rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa. 
Madridin pöytäkirjan 5 artiklan 3 kohdan 
mukaan kansainvälisen rekisteröinnin halti
jalla on samat oikeuskeinot käytettävissään 
kuin jos rekisteröintiä olisi haettu suoraan 
Suomessa. Ilmoituksessa annetun määräajan 
kuluessa haltija voisi antaa lausumansa. 
Kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei pää
sääntöisesti tarvitse Suomessa asuvaa asia
miestä, mutta siinä tapauksessa, että virasto 
on ilmoittanut rekisteröintiä koskevasta es
teestä (provisional refusal) ja haltija haluaa 
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antaa asiassa lausuman, haltijan tulee käyttää 
Suomessa asuvaa asiamiestä. Asiamies olisi 
tarpeen muun muassa siksi, että esteenä voi 
olla suomen- tai ruotsinkielinen rekisteröinti. 
Madridin sopimukseen kuuluvissa maissa 
asiamies toimii kansainvälisten rekisteröin
tien suhteen samalla tavalla kuin kansallisis
sakin hakemuksissa muun muassa käyttäen 
kansallisen viraston kieltä. Tämä on tarkoi
tuksenmukaista, sillä sekoitettavuustutkimuk
sessa esille tulleiden merkkien tavaraluettelot 
ovat kansallisen viraston kielellä eikä niitä 
käännetä. Haltijan olisi käytettävä Suomessa 
asuvaa asiamiestä myös sen vuoksi, että va
litusaika patentti- ja rekisterihallituksen pää
töksestä alkaisi siitä päivästä, jona valittaja 
on saanut tiedon päätöksestä, ja päätöksen 
todisteeilinen tiedoksianto suoraan ulkomai
selle haltijalle olisi muuten vaikeaa. 

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei 
käytä täällä asuvaa asiamiestä, rekisteriviran
omainen soveltaa lain 31 §:n 2 momenttia, 
jonka mukaisesti rekisteriviranomainen kan
sainvälisen rekisteröinnin haltijan viimeksi 
ilmoitettua osoitetta käyttäen kehottaa tätä 
ilmoittamaan asiamiehen. Ellei kansainväli
sen rekisteröinnin haltija näin menettele, 
rekisteriviranomainen katsoo, ettei lausumaa 
ole annettu ja ilmoittaa kansainväliselle toi
mistolle, ettei kansainvälinen rekisteröinti 
ole voimassa Suomessa. 

Kansainvälisen rekisteröinnin perusteella 
tehtyyn väitteeseen sovelletaan, mitä lain 31 
§:ssä on säädetty asiamiehestä. 

56 g §. Kansainvälisen rekisteröinnin halti
jalla saattaa olla kansallisia rekisteröintejä 
samalle tavaramerkille eri maissa muun 
muassa Suomessa. Pykälän 1 momentissa 
mainittujen edellytysten täyttyessä kansain
välinen rekisteröinti korvaisi suomalaisen 
rekisteröinnin ja kansainvälinen rekisteröinti 
merkittäisiin normaalisti patentti- ja rekiste
rihallituksen 53 §:n mukaisesti pitämään 
luetteloon. Kansainvälinen rekisteröinti ei 
tällöin saisi loukata rekisteröinnin haltijan 
oikeuksia suomalaisen rekisteröinnin perus
teella vaan haltija voisi edelleenkin vedota 
aikaisempaan suojaan suomalaisen rekiste
röinnin käsittämien tavaroiden ja palvelujen 
suhteen (Madridin pöytäkirjan 4 bis artiklan 
1 kohta). Kaikkien suomalaisen rekiste
röinnin käsittämien tavaroiden ja palvelujen 
tulee sisältyä kansainvälisen rekisteröinnin 
tavara- tai palveluluetteloon, jotta suomalai
nen rekisteröinti muuttuisi kansainväliseksi 
rekisteröinniksi. 

Kansainvälisen rekisteröinnin ja suomalai
sen rekisteröinnin ollessa identtisiä suoma
lainen rekisteröinti lakkaa Madridin pöytä
kirjan perusteella eikä tämä edellytä merkin
tää suomalaiseen tavaramerkkirekisteriin. 
Kuitenkin kansainvälisen rekisteröinnin hal
tijan pyynnöstä tieto, että suomalainen rekis
teröinti on muuttunut kansainväliseksi rekis
teröinniksi, merkittäisiin rekisteriin ja koulu
tettaisiin (Madridin pöytäkirjan 4 bis artiklan 
2 kohta). Tästä on säännös pykälän 2 mo
mentissa. 

56 h §. Kansainvälisen toimiston ilmoitta
essa rekisteriviranomaiselle, ettei kansainvä
linen rekisteröinti enää joitain osin tai ollen
kaan suojaa tavaramerkkiä esimerkiksi uu
distamisen laiminlyönnin vuoksi, tavara
merkki poistettaisiin myös patentti- ja rekis
terihallituksen pitämästä luettelosta vastaa
vilta osin ja poistosta koulutettaisiin. 

56 i §. Kansainvälisen rekisteröinnin voi
massaolo lakkaa Madridin pöytäkirjan 6 ar
tiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti, jos sen pe
rusteena olevan kansallisen rekisteröinnin 
voimassaolo tai hakemuksen vireilläolo on 
lakannut viiden vuoden kuluessa rekisteröin
tipäivästä ("central attack"). Voimassaolo 
lakkaa myös, jos valitus tai väite hakemusta 
vastaan tai oikeudenkäynti hakemusta tai 
rekisteröintiä vastaan on pantu vireille viiden 
vuoden kuluessa rekisteröintipäivästä, mutta 
johtaa tulokseen vasta viiden vuoden jäl
keen. Kansainvälisen rekisteröinnin voimas
saolon lakatessa sen vaikutus lakkaa myös 
Suomessa. 

Suomessa voimassa ollut kansainvälinen 
rekisteröinti voitaisiin korvata suomalaisella 
rekisteröinnillä, jolla on sama etuoikeus kuin 
kansainvälisellä rekisteröinnillä, jos pykälän 
1 momentissa mainitut edellytykset täyttyvät 
(Madridin pöytäkirjan 9 quinquies artikla). 
Suomalainen hakemus olisi tehtävä kolmen 
kuukauden kuluessa kansainvälisen rekiste
romnin voimassaolon lakkaamispäivästä. 
Suomalaisen hakemuksen käsittämä tavara
tai palveluluettelo ei saisi olla laajempi kuin 
Suomessa voimassa olleen kansainvälisen 
rekisteröinnin. Patentti- ja rekisterihallitus 
soveltaisi tavaramerkkilakia käsitellessään 
hakemusta, ja hakijan olisi suoritettava sää
detyt maksut. Elleivät 1 momentissa maini
tut edellytykset täyty, suomalainen rekiste
röintihakemus voitaisiin luonnollisesti kui
tenkin tehdä, mutta etuoikeus alkaisi nor
maalisti hakemuksen tekemispäivästä. 

56 j §. Kansainvälisen rekisteröinnin voi-
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massaolo ja sen vaikutus nimetyissä maissa 
saattaa lakata sillä perusteella, että joku osa
puolista irtisanoo liittymisensä Madridin 
pöytäkirjaan. Suomessa voimassa olevat 
kansainväliset rekisteröinnit lakkaavat, jos 
Suomi irtisanoo liittymisensä Madridin pöy
täkirjaan. Kansainvälisen rekisteröinnin voi
massaolo lakkaa myös, jos maa tai yhteisö, 
jossa kansainvälisen rekisteröinnin perustee
na oleva kansallinen hakemus tai rekiste
röinti on tehty, irtisanoo liittymisensä Madri
din pöytäkirjaan. Jälkimmäisessä tapauksessa 
kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo 
lakkaa kaikissa nimetyissä maissa ja yh
teisöissä, sillä kansainvälisen rekisteröinnin 
haltija ei ole enää oikeutettu hakemaan kan
sainvälistä rekisteröintiä. 

Suomessa voimassa ollut kansainvälinen 
rekisteröinti voitaisiin tällöin korvata suoma
laisella rekisteröinnillä, jolla on sama etuoi
keus kuin kansainvälisellä rekisteröinnillä, 
jos pykälän 1 momentissa mainitut edelly
tykset täyttyvät (Madridin pöytäkirjan 15 ar
tiklan 5 kohta). Edellytykset olisivat muuten 
samat kuin 56 i pykälässä, mutta suomalai
nen hakemus voitaisiin tehdä kahden vuoden 
kuluessa siitä, kun irtisanominen tuli voi
maan ja rekisteröinnin voimassaolo lakkasi. 
Elleivät 1 momentissa mainitut edellytykset 
täyty, voitaisiin suomalainen hakemus kui
tenkin tehdä, mutta etuoikeus alkaisi hake
muksen tekemispäivästä. 

56 k §. Pykälässä säädettäisiin kuuluttami
sesta uudistamisen, siirron, rekisteröinnin 
poistamisen ja käyttöluvan yhteydessä. 

56 1 §. Pykälä sisältäisi säännökset muu
toksen hakemisesta kansainvälistä rekiste
röintiä koskevissa asioissa. Pykälä vastaa 
ehdotettua 51 §: ää. 

Pykälän 3 momentissa viitattaisiin 
51 a §:ään, jonka mukaisesti muutosta haet
taisiin patentti- ja rekisterihallituksen valitus
lautakunnalta. Valitusmenettelystä ja asian 
käsittelystä valituslautakunnassa säädetään 
erikseen. 

10 a luku. Tavaramerkkilakiin ehdotetaan 
lisättäväksi uusi yhteisön tavaramerkkejä 
koskeva luku. Vaikka lukuun sisältyisi vam 
kaksi pykälää, erillinen luku olisi tarpeen 
näiden erottamiseksi muista tavaramerkkejä 
koskevista säännöksistä. 

57 §. Pykälään sisältyy yhteisön tavara
merkin määritelmä viittauksin yhteisön tava
ramerkistä annettuun asetukseen sekä sään
nös kansallisesta virastosta, joka ottaa vas
taan yhteisön tavaramerkkiä koskevia hake-

muksia silloin kun hakija ei niitä halua 
toimittaa suoraan yhteisön tavaramerkkivi
rastolle. Kansallinen virasto on näissä ta
pauksissa oikeutettu perimään hakemuksesta 
kustannuksiaan vastaavan maksun. 

57 a §.Mikäli yhteisön tavaramerkkiä kos
kevan rekisteröinnin voimassaolo tai sellai
sen hakemuksen vireilläolo on kokonaan tai 
osittain lakannut, yhteisön tavaramerkin hal
tijan tai hakijan on mahdollista hakea saman 
tavaramerkin rekisteröintiä kansallisesti ja si
ten esimerkiksi myös Suomessa. Selvyyden 
vuoksi tavaramerkkilakiin ehdotetaan otetta
vaksi säännökset, jotka koskevat yhteisön 
tavaramerkin muuttamista suomalaiseksi ta
varamerkkihakemukseksi. Tällaisen tavara
merkkihakemuksen käsittelisi patentti- ja 
rekisterihallitus. 

2. Tarkemmat säännökset ja mää
räykset 

Tarkempia säännöksiä voidaan tavara
merkkilain 58 §:n nojalla antaa tarvittaessa 
asetuksella. 

3. Voimaantulo 

Ehdotettu lainsäädäntö mahdollistaa Suo
men liittymisen velvoitteittensa mukaisesti 
tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä 
koskevaan Madridin pöytäkirjaan 1 päivään 
tammikuuta 1996 mennessä. Pöytäkirjaan 
liittymisen edellyttämien sopimusjärjestely
jen asianmukaiseksi loppuun saattamiseksi 
laki olisi tältä osin tarpeen saattaa voimaan 
asetuksella säädettävänä ajankohtana. Yh
teisön tavaramerkkien osalta lain muutosten 
tulisi olla voimassa viimeistään yhteisön ta
varamerkkiviraston toiminnan alkaessa, joka 
tapahtunee 1 päivänä huhtikuuta 1996. Kun 
molemmat muutokset samoin kuin muutkin 
lakiin ehdotetut tarkistukset olisi tarkoituk
senmukaista toteuttaa samanaikaisesti, ehdo
tetaan lain muutos kokonaisuudessaan yhdel
lä kertaa saatettavaksi voimaan asetuksella 
säädettävänä ajankohtana. Lain täytäntöön
panon edellyttämiin toimiin voitaisiin kui
tenkin ryhtyä jo ennen kuin se tulee voi
maan. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 
tavaramerlddlain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 §:n 1 mo

mentin 7 kohta ja 2 momentti, 17 §:n 1 momentti, 20 ja 21 §, 22 §:n 3 momentti, 26 §:n 2 
momentti, 31 §:n 1 momentti, 49 §, 9 luvun otsikko sekä 50 ja 51 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 17 § :n 1 momentti ja 50 § 16 päivänä joulukuuta 1983 annetussa 
laissa (996/83), 26 §:n 2 momentti ja 9 luvun otsikko 25 päivänä tammikuuta 1993 annetus
sa laissa (39/93), sekä 31 §:n 1 momentti ja 51 § 20 päivänä helmikuuta 1976 annetussa 
laissa (176/76), sekä 

lisätään lakiin uusi 10 a §, 14 § :n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 
mainitulla 16 päivänä joulukuuta 1983 annetulla lailla ja 21 päivänä elokuuta 1970 annetulla 
lailla (552/70), uusi 8 ja 9 kohta, 22 §:ään uusi 4 ja 5 momentti, 42 §:ään, sellaisena kuin se 
on osittain muutettuna mainitulla 16 päivänä joulukuuta 1983 annetulla lailla, uusi 3 mo
mentti, lakiin siitä 5 päivänä joulukuuta 1980 annetulla lailla kumotun 52 §:n tilalle uusi 
52 § sekä lakiin siitä viimeksi mainitulla lailla kumotun 10 luvun tilalle uusi 10 luku ja la
kiin uusi 10 a luku seuraavasti: 

10 a § 
Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavara

merkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka 
haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu 
on tätä tavaramerkkiä käyttäen laskenut liik
keeseen Euroopan talousalueella. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, 
jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa 
tavaroiden laskemista uudelleen liikkeeseen, 
erityisesti milloin tavaroihin on tehty muu
toksia tai niitä on huononnetto sen jälkeen, 
kun ne on laskettu liikkeeseen. 

14 § 
Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä: 

7) jos se on sekoitettavissa tavaran tunnus
merkkiin, jota toinen käyttää hakemusta teh
täessä, ja hakija tehdessään hakemuksen tiesi 
käytöstä eikä ole käyttänyt merkkiään ennen 
kuin toista tunnusmerkkiä ryhdyttiin käyttä
mään; tai 

8) jos se on sekoitettavissa Suomessa voi
massa olevaan kansainvälisen rekisteröinnin 
suojaamaan tavaramerkkiin, jota koskeva 

kansainvälisen toimiston antama 56 c §:n 1 
momentissa tarkoitettu päivä on aikaisempi 
kuin päivä, jolloin rekisteröintiä haetaan; 
taikka 

9) jos se on sekoitettavissa sellaisen 57 §:n 
1 momentissa tarkoitetun yhteisön tavara
merkin kanssa, joka on rekisteröity aikai
semman hakemuksen perusteella. 

Niissä tapauksissa, joita tarkoitetaan 4-9 
kohdissa, voidaan rekisteröinti toimittaa, jos 
se, jonka oikeudesta on kysymys, suostuu 
siihen eikä 1 momentista muutoin johdu es
tettä rekisteröinnille. 

17 § 
Tavaramerkin rekisteröintiä on haettava 

kirjallisesti rekisteriviranomaiselta. Hake
muksessa tulee ilmoittaa hakijan nimi tai toi
minimi sekä tavarat ja luokat, jotka merkki 
käsittää. Merkki on hakemuksessa selvästi 
osoitettava. 

20 § 
Jos hakemus täyttää sille asetetut vaati-
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mukset eikä asiassa ole ilmennyt estettä re
kisteröinnille, rekisteriviranomaisen on re
kisteröitävä tavaramerkki ja rekisteröinnistä 
on kuulutettava. 

Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kir
jallisesti rekisteriviranomaiselle kahden kuu
kauden kuluessa kuuluttamispäivästä. 

Vaikka väitteentekijä peruuttaa väitteen, 
asia voidaan tutkia, jos siihen on erityisiä 
syitä. 

21 § 
Väitteen jälkeen rekisteriviranomainen ku

moaa rekisteröinnin, jos on olemassa este 
rekisteröinnille. Kun päätös rekisteröinnin 
kumoamisesta on saanut lainvoiman, päätök
sestä on kuulutettava. 

Rekisteriviranomainen hylkää väitteen, jos 
rekisteröinnille ei ole estettä. 

22 § 

Rekisteröinti voidaan uudistaa aikaisintaan 
vuotta ennen rekisteröintikauden päättymistä 
ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa 
sen päättymisestä. 

Uudistamista on haettava kirjallisesti rekis
teri viranomaiselta, jos uudistamisen yh
teydessä halutaan tehdä rekisterimerkintöihin 
muutos tai jos rekisteriin ei ole merkitty, 
mihin luokkiin tavarat kuuluvat. Muutoin 
rekisteröinti katsotaan uudistetuksi, kun uu
distamismaksu on suoritettu. 

Hakemuksen käsittelyyn sovelletaan vas
taavasti 19 §:n säännöksiä. 

26 § 

Tavaramerkin rekisteröinti menetetään, jos 
merkkiä ei ole käytetty viimeisten viiden 
vuoden aikana eikä haltija osoita siihen hy
väksyttävää syytä. Tavaramerkin käyttö hal
tijan suostumuksella rinnastetaan haltijan 
toimesta tapahtuvaan tavaramerkin käyttöön. 
Rekisteröinnin menettämistä ei voida kuiten
kaan vaatia, jos merkkiä on käytetty viiden 
vuoden käyttämättömyysjakson päättymisen 
jälkeen, mutta ennen menettämistä koskevan 
vaatimuksen tekemistä. Tällöin ei kuitenkaan 
oteta huomioon sellaista merkin käyttöä, 
joka on tapahtunut menettämistä koskevan 
vaatimuksen tekemistä edeltäneiden kolmen 
kuukauden kuluessa, jos käytön valmistelut 
aloitetaan vasta, kun haltija on tullut tietoi-

seksi siitä, että menettämistä koskeva vaati
mus voidaan tehdä. 

31 § 
Tavaramerkin hakijalla ja rekisteröidyn 

tavaramerkin haltijalla, jolla ei ole kotipaik
kaa Suomessa, tulee olla Suomessa asuva 
asiamies, jonka velvollisuutena on edustaa 
häntä kaikessa, mikä koskee merkkiä. Asia
miehenä voi olla myös suomalainen yhteisö. 
Tavaramerkin haltijan asiamiehestä on tehtä
vä merkintä tavaramerkkirekisteriin. Väit
teentekijällä, jolla ei ole kotipaikkaa Suo
messa, tulee olla Suomessa asuva asiamies, 
joka edustaa väitteentekijää väiteasiassa. 

42 § 

Jäljempänä 57 §:n 1 momentissa mainitun 
neuvoston asetuksen mukainen yhteisön ta
varamerkkituomioistuin on Helsingin käräjä
oikeus. 

49 § 
Tuomioistuimen on lähetettävä patentti- ja 

rekisterihallitukselle jäljennös tuomiosta ta
varan tunnusmerkin lakkaamista koskevissa 
asioissa tai asioissa, joita tarkoitetaan 10, 25, 
26, 36 ja 46 §:ssä. Lisäksi tuomioistuimen 
on ilmoitettava 57 §:n 1 momentissa tarkoi
tetulle yhteisön tavaramerkkivirastolle yhtei
sö tavaramerkin menettämistä ja rekiste
röinnin mitättömäksi julistamista koskevasta 
kanteesta ja lähetettävä virastolle jäljennös 
lainvoimaisesta tuomiosta. 

9luku 

Kuuluttamisesta, tiedoksiannosta, 
valituksesta ja päätöksen poistamisesta 

50§ 
Paitsi 20 ja 21 §:ssä tarkoitetuissa tapauk

sissa kuuluttaminen on toimitettava, kun re
kisteröityä merkkiä muutetaan 23 §:n nojal
la, rekisteröinti poistetaan 24-26, 31 tai 52 
§:n nojalla taikka rekisteriin tehdään merkin
tä luovutuksesta 33 §:n nojalla tai käyttölu
vasta 34 §:n nojalla. 

51 § 
Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen 

päätökseen tavaramerkkiasiassa voi hakea 
hakija, jos päätös on hänelle vastainen tai 
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asia on jätetty sillensä. Rekisteröintiä vas
taan tehdyn väitteen johdosta rekisterivi
ranomaisen tekemään lopulliseen päätökseen 
saa hakea muutosta se, jolle päätös on vas
tainen. Vaikka väitteentekijä peruuttaa muu
toshakemuksensa, asia voidaan tutkia, jos 
siihen on erityisiä syitä. 

52§ 
Jos rekisteriviranomainen saa 53 §:ssä tar

koitetulta kansainväliseltä toimistolta ilmoi
tuksen kansainvälisestä rekisteröinnistä, jon
ka suojan alkamispäivä on aikaisempi kuin 
samaa merkkiä koskevan suomalaisen rekis
teröinnin suojan alkamispäiväja kansainväli
sen rekisteröinnin käsittämät tavarat ovat 
samat tai osittain samat kuin suomalaisen 
rekisteröinnin, rekisteriviranomaisen tulee 
poistaa päätöksensä suomalaisesta rekiste
röinnistä ja ratkaista asia uudelleen. 

Jos rekisteriviranomainen toteaa rekiste
röintipäätöksen jälkeen ennen väiteajan päät
tymistä, että rekisteröintipäätös perustuu il
meiseen käsittelyvirheeseen, rekisterivi
ranomainen voi poistaa virheellisen päätök
sensä ja ratkaista asian uudelleen. 

10 luku 

Tavaramerldden kansainvälinen rekisteröinti 

53§ 
Tavaramerkin kansainvälisellä rekisteröin

nillä tarkoitetaan Maailman henkisen omai
suuden järjestön kansainvälisen toimiston 
suorittamaa tavaramerkin rekisteröintiä, joka 
on toimitettu 14 päivänä huhtikuuta 1891 
tehtyyn tavaramerkkien kansainvälistä rekis
teröintiä koskevaan sopimukseen liittyvän 27 
päivänä kesäkuuta 1989 tehdyn Madridin 
pöytäkirjan mukaisesti. 

Patentti- ja rekisterihallitus huolehtii Suo
messa kansainvälistä rekisteröintiä koskevis
ta tehtävistä ja pitää luetteloa Suomessa voi
massa olevista kansainvälisistä rekisteröin
neistä. 

54§ 
Jos Suomen kansalainen tai se, jolla on 

Suomessa kotipaikka tai todellinen ja toimi
va teollisuuslaitos tai kauppaliike, haluaa 
hakea kansainvälistä rekisteröintiä, hänen 
tulee tehdä hakemus kansainvälisestä rekiste
röinnistä patentti- ja rekisterihallitukselle. 
Edellytyksenä kansainvälisen rekisteröinnin 
hakemiselle on, että hänellä on samaa merk-

kiä koskeva rekisteröinti tai vireillä oleva 
hakemus Suomessa. 

55§ 
Kansainvälinen hakemus on tehtävä kirjal

lisesti siten kuin erikseen määrätään. Hake
musta tehtäessä on suoritettava säädetty 
maksu. 

56§ 
Rekisteriviranomainen tarkistaa, että kan

sainvälinen tavaramerkkihakemus vastaa ha
kijan suomalaista rekisteröintiä tai Suomessa 
vireillä olevaa hakemusta. 

Jos 1 momentissa tarkoitettua vastaavuutta 
ei ole, rekisteriviranomainen velvoittaa haki
jan määräajassa oikaisemaan kansainvälisen 
hakemuksen uhalla, että hakemus jätetään 
sillensä. 

Jos 1 momentin mukainen vastaavuus on 
olemassa, rekisteriviranomainen liittää kan
sainväliseen hakemukseen todistuksen tästä 
ja toimittaa sen hakemuksen mukana kan
sainväliseen toimistoon ennen kuin kaksi 
kuukautta on kulunut hakemuksen tekemis
päivästä. 

56 a § 
Kun rekisteriviranomainen saa kansain

väliseltä toimistolta ilmoituksen kansainväli
sestä rekisteröinnistä, joka koskee Suomea, 
rekisteriviranomainen tutkii, onko rekiste
röinoille estettä. 

56 b § 
Jos rekisteriviranomainen toteaa, ettei kan

sainvälisen rekisteröinnin kohteena oleva 
tavaramerkki täytä tämän lain mukaisia re
kisteröintiedellytyksiä, se ilmoittaa kansain
väliselle toimistolle, ettei kansainvälinen 
rekisteröinti ole voimassa Suomessa. Rekis
teriviranomainen lähettää ilmoituksen perus
teluineen kansainväliseen toimistoon 18 kuu
kauden kuluessa 56 a §:ssä tarkoitetusta 
kansainvälisen toimiston ilmoituksesta. 

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltijan 1 
momentissa tarkoitetun rekisteriviranomaisen 
ilmoituksen johdosta antamassa lausumassa 
ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden pe
rusteella tavaramerkin voitaisiin katsoa täyt
tävän tämän lain mukaiset rekisteröintiedel
lytykset, rekisteriviranomainen tekee päätök
sen, jonka mukaan kansainvälinen rekiste
röinti ei koske Suomea. Rekisteriviranomai
nen tekee vastaavan sisältöisen päätöksen 
myös siinä tapauksessa, että kansainvälisen 
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rekisteröinnin haltija ei ole antanut lausumaa 
rekisteriviranomaisen ilmoituksen johdosta. 

56 c § 
Jollei rekisteröinnille ole estettä, rekiste

riviranomainen kuuluttaa 56 a §:ssä tarkoite
tusta kansainvälisen toimiston ilmoituksesta 
siten kuin 20 §:n 1 momentissa säädetään. 
Kuulutuksessa tulee olla kansainvälisen toi
miston kansainväliselle rekisteröinnille anta
ma päivä. 

Väite kansainvälistä rekisteröintiä vastaan 
Suomessa on tehtävä kirjallisesti rekisterivi
ranomaiselle kahden kuukauden kuluessa 
kuuluttamispäivästä. 

56 d § 
Jos rekisteriviranomainen tehdyn väitteen 

jälkeen toteaa, ettei kansainvälisen rekiste
röinnin kohteena oleva tavaramerkki täytä 
tämän lain mukaisia rekisteröintiedellytyksiä, 
se ilmoittaa kansainväliselle toimistolle, ettei 
kansainvälinen rekisteröinti ole voimassa 
Suomessa, siten kuin 56 b §:n 1 momentissa 
säädetään. 

Jos 56 c §:n 2 momentissa mainittu aika 
päättyy myöhemmin kuin 18 kuukauden ku
luessa 56 a §:ssä tarkoitetusta kansainvälisen 
toimiston ilmoituksesta, rekisteriviranomai
nen ilmoittaa kansainväliselle toimistolle 18 
kuukauden kuluessa edellä mainitusta ilmoi
tuksesta, että rekisteröinnin voimassaolo voi 
myöhemmin lakata. Tällöin ilmoitus siitä, 
ettei rekisteröinti ole voimassa Suomessa, on 
toimitettava kuukauden kuluessa 56 c §:n 2 
momentissa mainitun ajan päättymisestä. 

Kun väitteen jälkeen tehty päätös, jonka 
mukaan kansainvälinen rekisteröinti ei koske 
Suomea, on tullut lainvoimaiseksi, rekisteri
viranomainen kuuluttaa siitä. 

56 e § 
Tavaramerkin kansainvälinen rekisteröinti, 

joka koskee Suomea, on voimassa 56 c §:n 
1 momentissa tarkoitetusta kansainvälisen 
toimiston antamasta päivästä alkaen. Kan
sainväliseen rekisteröintiin sovelletaan sovel
tuvin osin tämän lain säännöksiä ja sen no
jalla annettuja määräyksiä. 

56 f § 
Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, 

jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, haluaa 
antaa lausuman patentti- ja rekisterihallituk
selle, hänen tulee käyttää Suomessa asuvaa 
asiamiestä. 

56 g § 
Jos Suomessa rekisteröidyn tavaramerkin 

haltijalla on samaa merkkiä koskeva Suo
messa voimassa oleva kansainvälinen rekis
teröinti, tavaramerkin kansainvälinen rekiste
röinti korvaa suomalaisen rekisteröinnin, jos 
kaikki suomalaisen rekisteröinnin käsittämät 
tavarat sisältyvät kansainvälisen rekisteröin
nin tavaraluetteloon. 

Rekisteriviranomainen merkitsee pyynnös
tä rekisteriin, että tavaramerkin kansainväli
nen rekisteröinti on voimassa, ja kuuluttaa 
siitä. 

56 h § 
Jos tavaramerkki poistetaan osittain tai 

kokonaan kansainvälisestä rekisteristä, rekis
teriviranomainen poistaa sen pitämästään 
luettelosta vastaaviita osin ja kuuluttaa pois
tamisesta. 

56 i § 
Jos Suomessa voimassa olevan kansainvä

lisen rekisteröinnin voimassaolo lakkaa vii
den vuoden kuluessa 56 c §:n 1 momentissa 
tarkoitetusta päivästä sen vuoksi, että kan
sainvälisen rekisteröinnin perusteena olevan 
kansallisen rekisteröinnin voimassaolo tai 
kansallisen hakemuksen vireilläolo on lakan
nut, ja tavaramerkin haltija hakee saman 
tavaramerkin rekisteröintiä Suomessa, katso
taan tällainen hakemus tehdyksi 56 c § :n 1 
momentissa tarkoitettuna päivänä sillä edel
lytyksellä, että: 

1) hakemus tehdään kolmen kuukauden 
kuluessa kansainvälisen rekisteröinnin voi
massaolon lakkaamisesta; 

2) suomalaisen hakemuksen käsittämät ta
varat sisältyivät Suomessa voimassa ollee
seen kansainväliseen rekisteröintiin; ja 

3) hakemus muutoin täyttää rekisteröinnil
le asetetut vaatimukset ja hakija suorittaa 
säädetyt maksut. 

Rekisteriviranomainen merkitsee rekiste
riin, että suomalainen hakemus on perustu
nut kansainväliseen rekisteröintiin, ja kuulut
taa siitä. 

56 j § 
Jos Suomessa voimassa olevan kansainvä

lisen rekisteröinnin voimassaolo lakkaa sen 
vuoksi, että joku 53 §:ssä mainittuun pöytä
kirjaan liittynyt osapuoli irtisanoo liittymi
sensä pöytäkirjaan ja tavaramerkin haltija 
hakee saman tavaramerkin rekisteröintiä 
Suomessa, katsotaan tällainen hakemus teh-
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dyksi 56 c § :n 1 momentissa tarkoitettuna 
päivänä sillä edellytyksellä, että: 

1) hakemus tehdään kahden vuoden ku
luessa siitä, kun irtisanominen tuli voimaan; 

2) suomalaisen hakemuksen käsittämät ta
varat sisältyivät Suomessa voimassa ollee
seen kansainväliseen rekisteröintiin; ja 

3) hakemus muutoin täyttää rekisteröinnil
le asetetut vaatimukset ja hakija suorittaa 
säädetyt maksut. 

Rekisteriviranomainen merkitsee rekiste
riin, että suomalainen hakemus on perustu
nut kansainväliseen rekisteröintiin, ja kuulut
taa siitä. 

56 k § 
Kansainvälisen rekisteröinnin uudistami

sesta, siirrosta, 24 - 26 §:n mukaisesta pois
tamisesta ja käyttöluvasta on koulutettava. 

56 1 § 
Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen 

päätökseen voi hakea kansainvälisen rekiste
röinnin hakija ja kansainvälisen rekisteröin
nin haltija, joka on vaatinut tällaista rekiste
röintiä Suomessa, jos päätös on hänelle vas
tainen tai asia on jätetty sillensä. 

Päätökseen, jonka mukaan kansainvälinen 
rekisteröinti on voimassa Suomessa tehdystä 
väitteestä huolimatta, voi väitteentekijä ha
kea muutosta. Vaikka väitteentekijä peruut
taa muutoshakemuksensa, asia voidaan tut
kia, jos siihen on erityisiä syitä. 

Valitettaessa 1 ja 2 momentin mukaisesti 
sovelletaan vastaavasti, mitä säädetään 51 a 
§:ssä. 

10 a luku 

Yhteisön tavaramerldd 

57§ 

Yhteisön tavaramerkillä tarkoitetaan Eu
roopan yhteisön sisämarkkinoilla toimivan 
yhdenmukaistamisviraston (yhteisön tavara
merkkivirasto) yhteisön tavaramerkistä anne
tun neuvoston asetuksen ((EY) 40/94) no
jalla rekisteröimää tavaramerkkiä. 

Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus 
voidaan jättää patentti- ja rekisterihallituksel
le, joka toimittaa sen edelleen yhteisön ta
varamerkkivirastolle. Hakemuksesta on suo
ritettava patentti- ja rekisterihallitukselle sää
detty maksu. 

4 351276M 

57 a § 
Jos yhteisön tavaramerkkiä koskevan re

kisteröinnin voimassaolo tai yhteisön tava
ramerkkiä koskevan hakemuksen vireilläolo 
on kokonaan tai osittain lakannut ja yhteisön 
tavaramerkin haltija hakee saman tavaramer
kin rekisteröintiä Suomessa, katsotaan tällai
nen hakemus tehdyksi yhteisön tavaramerk
kiä koskevan hakemuksen tekemispäivänä 
sillä edellytyksellä, että: 

1) hakemus tehdään kolmen kuukauden 
kuluessa yhteisön tavaramerkkiä koskevan 
rekisteröinnin voimassaolon tai yhteisön ta
varamerkkiä koskevan hakemuksen vireillä
olon lakkaamista koskevasta yhteisön tava
ramerkkiviraston tiedoksiannosta; 

2) suomalaisessa hakemuksessa tarkoitetut 
tavarat sisältyivät yhteisön tavaramerkkiä 
koskevaan hakemukseen siltä osin kuin sen 
vireilläolo on lakannut tai yhteisön tavara
merkkiä koskevaan rekisteröintiin siltä osin 
kuin sen voimassaolo on lakannut; ja 

3) hakemus muutoin täyttää rekisteröinnil
le asetetut vaatimukset ja hakija suorittaa 
säädetyt maksut. 

Jos yhteisön tavaramerkkiä koskevan re
kisteröinnin voimassaolo on lakannut merkin 
käyttämättä jäämisen vuoksi ja merkin halti
ja hakee saman tavaramerkin rekisteröintiä 
Suomessa, katsotaan tällainen hakemus 1 
momentissa mainittujen edellytysten täytty
essä tehdyksi yhteisön tavaramerkkiä koske
van hakemuksen tekemispäivänä sillä edelly
tyksellä, että yhteisön tavaramerkkiä on tosi
asiallisesti käytetty Suomessa. 

Jos yhteisön tavaramerkkiä koskevan hake
muksen vireilläolo lakkaa hakemuksen pe
ruuttamisen vuoksi tai jos yhteisön tavara
merkkiä koskevan rekisteröinnin voimassa
olo lakkaa uudistamatta jättämisen vuoksi tai 
kansallisen tuomioistuimen päätöksen vuok
si, suomalainen hakemus on tehtävä kolmen 
kuukauden kuluessa päivästä, jona hakemus 
on peruutettu, tavaramerkin rekisteröintikau
si päättynyt tai tuomioistuimen päätös tullut 
lainvoimaiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää
dettävänä ajankohtana. 

Tätä lakia sovelletaan myös jo ennen tä
män lain voimaantuloa rekisteröitylliin tava
ramerkkeihin. 

Tämän lain voimaan tullessa vireillä ole
viin tavaramerkkien rekisteröintihakemuksiin 
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sovelletaan tämän lain säännöksiä lukuunot
tamatta 17 §:n 1 momenttia. Kuitenkin sel
laiset rekisteröintihakemukset, joista rekiste
riviranomainen on 20 §:n mukaisesti jo kuu-

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1995 

luttanut, käsitellään ja ratkaistaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden säännös
ten mukaan. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki 
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Liite 

Laki 
tavaramerlddlain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 §:n 1 mo

mentin 7 kohta ja 2 momentti, 17 §:n 1 momentti, 20 ja 21 §, 22 §:n 3 momentti, 26 §:n 2 
momentti, 31 §:n 1 momentti, 49 §, 9 luvun otsikko sekä 50 ja 51 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 17 § :n 1 momentti ja 50 § 16 päivänä joulukuuta 1983 annetussa 
laissa (996/83), 26 §:n 2 momentti ja 9 luvun otsikko 25 päivänä tammikuuta 1993 annetus
sa laissa (39/93), sekä 31 §:n 1 momentti ja 51 § 20 päivänä helmikuuta 1976 annetussa 
laissa (176176), sekä 

lisätään lakiin uusi 10 a §, 14 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 
mainitulla 16 päivänä joulukuuta 1983 annetulla lailla ja 21 päivänä elokuuta 1970 annetulla 
lailla (552170), uusi 8 ja 9 kohta, 22 §:ään uusi 4 ja 5 momentti, 42 §:ään, sellaisena kuin se 
on osittain muutettuna mainitulla 16 päivänä joulukuuta 1983 annetulla lailla, uusi 3 mo
mentti, lakiin siitä 5 päivänä joulukuuta 1980 annetulla lailla kumotun 52 §:n tilalle uusi 
52 § sekä lakiin siitä viimeksi mainitulla lailla kumotun 10 luvun tilalle uusi 10 luku ja la
kiin uusi 10 a luku seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

10 a § 
Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavara

merkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka 
haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu 
on tätä tavaramerkkiä käyttäen laskenut liik
keeseen Euroopan talousalueella 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, 
jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa 
tavaroiden laskemista uudelleen liikkeeseen, 
erityisesti milloin tavaroihin on tehty muu
toksia tai niitä on huononnettu sen jälkeen, 
kun ne on laskettu liikkeeseen. 

14 § 

Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä: 

7) jos se on sekoitettavissa tavaran tunnus
merkkiin, jota toinen käyttää hakemusta teh
täessä, ja hakija tehdessään hakemuksen tiesi 
käytöstä eikä ole käyttänyt merkkiään ennen 
kuin toista tunnusmerkkiä ryhdyttiin käyttä
mään. 

7) jos se on sekoitettavissa tavaran tunnus
merkkiin, jota toinen käyttää hakemusta teh
täessä, ja hakija tehdessään hakemuksen tiesi 
käytöstä eikä ole käyttänyt merkkiään ennen 
kuin toista tunnusmerkkiä ryhdyttiin käyttä
mään; tai 

8) jos se on sekoitettavissa Suomessa voi
massa olevaan kansainvälisen rekisteröinnin 
suojaamaan tavaramerkkiin, jota koskeva 
kansainvälisen toimiston antama 56 c §:n 1 
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Voimassa oleva laki 

Niissä tapauksissa, joita tarkoitetaan 4, 5, 
6 ja 7 kohdassa, voidaan rekisteröinti toimit
taa, jos se, jonka oikeudesta on kysymys, 
suostuu siihen eikä 1 momentista muutoin 
johdu estettä rekisteröinnille. 

17 § 
Tavaramerkin rekisteröintiä on haettava 

kirjallisesti rekisteriviranomaiselta. Hake
muksen tulee sisältää ilmoitus hakijan ni
mestä tai toiminimestä sekä niiden tavaroi
den lajeista tai luokista, joita varten merkki 
on tarkoitettu. Merkki on hakemuksessa sel
västi osoitettava. 

20 § 
Jos hakemuskirjat ovat täydelliset eikä asi

assa ole ilmennyt estettä rekisteröimiselle, 
on rekisteriviranomaisen kuulutettava hake
muksesta. 

Joka tahtoo esittää väitteen hakemusta vas
taan, tehköön sen kirjallisesti rekisterivi
ranomaiselle kahden kuukauden kuluessa 
kuuluttamispäivästä. 

21 § 
Edellä 20 §:ssä mainitun ajan kuluttua re

kisteriviranomaisen on otettava hakemus 
jatkettuun käsittelyyn. 

Jos hakemus hyväksytään, on, sitten kun 
päätös siitä on saanut lainvoiman, merkki 
otettava rekisteriin sekä kuulutus siitä annet
tava. 

Jos 20 §:n mukaisesti kuulutettu hakemus 
hylätään tai jätetään sillensä, on tästä pää
töksestä kuulutettava sen saatua lainvoiman. 

Ehdotus 

momentissa tarkoitettu päivä on aikaisempi 
kuin päivä, jolloin rekisteröintiä haetaan; 
taikka 

9) jos se on sekoitettavissa sellaisen 57 §:n 
1 momentissa tarkoitetun yhteisön tavaram
erkin kanssa, joka on rekisteröity aikai
semman hakemuksen perusteella. 

Niissä tapauksissa, joita tarkoitetaan 4-9 
kohdassa, voidaan rekisteröinti toimittaa, jos 
se, jonka oikeudesta on kysymys, suostuu 
siihen eikä 1 momentista muutoin johdu es
tettä rekisteröinnille. 

17 § 
Tavaramerkin rekisteröintiä on haettava 

kirjallisesti rekisteriviranomaiselta. Hake
muksessa tulee ilmoittaa hakijan nimi tai toi
minimi sekä tavarat ja luokat, jotka merkki 
käsittää. Merkki on hakemuksessa selvästi 
osoitettava. 

20 § 
Jos hakemus täyttää sille asetetut vaati

mukset eikä asiassa ole ilmennyt estettä re
kisteröinnille, rekisteriviranomaisen on re
kisteröitävä tavaramerkki ja rekisteröinnistä 
on kuulutettava. 

Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kir
jallisesti rekisteriviranomaiselle kahden kuu
kauden kuluessa kuuluttamispäivästä. 

Vaikka väitteentekijä peruuttaa väitteen, 
asia voidaan tutkia, jos siihen on erityisiä 
syitä. 

21 § 
Väitteen jälkeen rekisteriviranomainen ku

moaa rekisteröinnin, jos on olemassa este 
rekisteröinnille. Kun päätös rekisteröinnin 
kumoamisesta on saanut lainvoiman, päätök
sestä on kuulutettava. 
Rekisteriviranomainen hylkää väitteen, jos 
rekisteröinnille ei ole estettä. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

22 § 

Uudistamista haetaan kirjallisesti rekisteri
viranomaiselta aikaisintaan vuotta ennen re
kisteröintikauden päättymistä ja viimeistään 
kuuden kuukauden kuluessa sen päättymisen 
jälkeen. Hakemuksen käsittelyyn on vastaa
vasti sovellettava 19 §:n säännöksiä. 

Rekisteröinti voidaan uudistaa aikaisintaan 
vuotta ennen rekisteröintikauden päättymistä 
ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa 
sen päättymisestä. 

Uudistamista on haettava kirjallisesti rekis
teriviranomaiselta, jos uudistamisen yh
teydessä halutaan tehdä rekisterimerkintöihin 
muutos tai jos rekisteriin ei ole merkitty, 
mihin luokkiin tavarat kuuluvat. Muutoin 
rekisteröinti katsotaan uudistetuksi, kun uu
distamismaksu on suoritettu. 

Hakemuksen käsittelyyn sovelletaan vas
taavasti 19 §:n säännöksiä. 

26 § 

Tavaramerkin rekisteröinti menetetään, jos 
merkkiä ei ole käytetty viimeisten viiden 
vuoden aikana eikä haltija osoita siihen hy
väksyttävää syytä. Rekisteröinnin menettä
mistä ei voida kuitenkaan vaatia, jos merk
kiä on käytetty viiden vuoden käyttämättö
myysjakson päättymisen jälkeen, mutta en
nen menettämistä koskevan vaatimuksen 
tekemistä. Tällöin ei kuitenkaan oteta huo
mioon sellaista merkin käyttöä, joka on ta
pahtunut menettämistä koskevan vaatimuk
sen tekemistä edeltäneiden kolmen kuukau
den kuluessa, jos käytön valmistelut aloite
taan vasta, kun haltija on tullut tietoiseksi 
siitä, että menettämistä koskeva vaatimus 
voidaan tehdä. 

31 § 
Tavaramerkin hakijalla ja rekisteröidyn 

tavaramerkin haltijalla, jolla ei ole kotipaik
kaa Suomessa, tulee olla täällä asuva asia
mies, jonka velvollisuutena on edustaa häntä 
kaikessa, mikä koskee merkkiä. Asiamiehenä 
voi olla myös suomalainen yhteisö. Tavara
merkin haltijan asiamiehestä on tehtävä mer
kintä tavaramerkkirekisteriin. 

Tavaramerkin rekisteröinti menetetään, jos 
merkkiä ei ole käytetty viimeisten viiden 
vuoden aikana eikä haltija osoita siihen hy
väksyttävää syytä. Tavaramerkin käyttö hal
tijan suostumuksella rinnastetaan haltijan 
toimesta tapahtuvaan tavaramerkin käyttöön. 
Rekisteröinnin menettämistä ei voida kuiten
kaan vaatia, jos merkkiä on käytetty viiden 
vuoden käyttämättömyysjakson päättymisen 
jälkeen, mutta ennen menettämistä koskevan 
vaatimuksen tekemistä. Tällöin ei kuitenkaan 
oteta huomioon sellaista merkin käyttöä, 
joka on tapahtunut menettämistä koskevan 
vaatimuksen tekemistä edeltäneiden kolmen 
kuukauden kuluessa, jos käytön valmistelut 
aloitetaan vasta, kun haltija on tullut tietoi
seksi siitä, että menettämistä koskeva vaati
mus voidaan tehdä. 

31 § 
Tavaramerkin hakijalla ja rekisteröidyn 

tavaramerkin haltijalla, jolla ei ole kotipaik
kaa Suomessa, tulee olla Suomessa asuva 
asiamies, jonka velvollisuutena on edustaa 
häntä kaikessa, mikä koskee merkkiä. Asia
miehenä voi olla myös suomalainen yhteisö. 
Tavaramerkin haltijan asiamiehestä on tehtä
vä merkintä tavaramerkkirekisteriin. V äit
teentekijällä, jolla ei ole kotipaikkaa Suo
messa, tulee olla Suomessa asuva asiamies, 
joka edustaa väitteentekijää väiteasiassa 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

42 § 

49 § 
Tuomiosta tavaran tunnusmerkin lakkaa

mista koskevissa asioissa tai asioissa, joita 
tarkoitetaan 10, 25, 26, 36 ja 46 §:ssä, on 
tuomioistuimen toimesta lähetettävä jäljen
nös patentti- ja rekisterihallitukselle. 

9luku 

Jäljempänä 57 §:n 1 momentissa mainitun 
neuvoston asetuksen mukainen yhteisön ta
varamerkkituomioistuin on Helsingin käräjä
oikeus. 

49 § 
Tuomioistuimen on lähetettävä patentti- ja 

rekisterihallitukselle jäljennös tuomiosta ta
varan tunnusmerkin lakkaamista koskevissa 
asioissa tai asioissa, joita tarkoitetaan 10, 25, 
26, 36 ja 46 §:ssä Lisäksi tuomioistuimen 
on ilmoitettava 57 §:n 1 momentissa tarkoi
tetulle yhteisön tavaramerkkivirastolle yh
teisön tavaramerkin menettämistä ja rekiste
röinnin mitättömäksi julistamista koskevasta 
kanteesta ja lähetettävä virastolle jäljennös 
lainvoimaisesta tuomiosta. 

9luku 

Kuuluttamisesta, tiedoksiannosta ja vali- Kuuluttamisesta, tiedoksiannosta, vali-
tuksesta tuksestaja päätöksen poistamisesta 

50§ 
Paitsi 20 ja 21 §:ssä tarkoitetuissa tapauk

sissa kuuluttaminen on toimitettava, kun re
kisteröityä merkkiä muutetaan 23 §:n nojal
la, rekisteröinti poistetaan 24-26 tai 31 §:n 
nojalla taikka rekisteriin tehdään merkintä 
luovutuksesta 33 §:n nojalla tai käyttöluvan 
rekisteröinnistä 34 §:n nojalla. 

51 § 
Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen 

päätökseen tavaramerkkiasiassa voi hakea 
hakija, jos päätös on hänelle vastainen tai 
asia on jätetty sillensä. Päätökseen, jolla ha
kemus asianmukaisesti tehdystä väitteestä 
huolimatta on hyväksytty, voi väitteentekijä 
hakea muutosta. Jos väitteentekijä peruuttaa 
muutoshakemuksensa, voidaan asia kuiten
kin tutkia, jos siihen on erityisiä syitä. 

50§ 
Paitsi 20 ja 21 §:ssä tarkoitetuissa tapauk

sissa kuuluttaminen on toimitettava, kun re
kisteröityä merkkiä muutetaan 23 §:n nojal
la, rekisteröinti poistetaan 24-26, 31 tai 52 
§:n nojalla taikka rekisteriin tehdään merkin
tä luovutuksesta 33 §:n nojalla tai käyttölu
vasta 34 §:n nojalla. 

51 § 
Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen 

päätökseen tavaramerkkiasiassa voi hakea 
hakija, jos päätös on hänelle vastainen tai 
asia on jätetty sillensä. Rekisteröintiä vas
taan tehdyn väitteen johdosta rekisterivi
ranomaisen tekemään lopulliseen päätökseen 
saa hakea muutosta se, jolle päätös on vas
tainen. Vaikka väitteentekijä peruuttaa muu
toshakemuksensa, asia voidaan tutkia, jos 
siihen on erityisiä syitä. 
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Ehdotus 

52§ 
Jos rekisteriviranomainen saa 53 §:ssä tar

koitetulta kansainväliseltä toimistolta ilmoi
tuksen kansainvälisestä rekisteröinnistä, jon
ka suojan alkamispäivä on aikaisempi kuin 
samaa merkkiä koskevan suomalaisen rekis
teröinnin suojan alkamispäiväja kansainväli
sen rekisteröinnin käsittämät tavarat ovat 
samat tai osittain samat kuin suomalaisen 
rekisteröinnin, rekisteriviranomaisen tulee 
poistaa päätöksensä suomalaisesta rekiste
röinnistä ja ratkaista asia uudelleen. 

Jos rekisteriviranomainen toteaa rekiste
röintipäätöksen jälkeen ennen väiteajan päät
tymistä, että rekisteröintipäätös perustuu il
meiseen käsittelyvirheeseen, rekisterivi
ranomainen voi poistaa virheellisen päätök
sensä ja ratkaista asian uudelleen. 

(Uusi JO ja JO a luku) 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää
dettävänä ajankohtana. 

Tätä lakia sovelletaan myös jo ennen tä
män lain voimaantuloa rekisteröityihin tava
ramerkkeihin. 

Tämän lain voimaan tullessa vireillä ole
viin tavaramerkkien rekisteröintihakemuksiin 
sovelletaan tämän lain säännöksiä lukuunot
tamatta 17 §:n 1 momenttia Kuitenkin sel
laiset rekisteröintihakemukset, joista rekiste
riviranomainen on 20 §:n mukaisesti jo kuu
luttanut, käsitellään ja ratkaistaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden 
säännösten mukaan. 




