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DIREKTIIVIT

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/95/EY,

annettu 22 piivini lokakuuta 2008,

jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiidiannén lihentimisestd

(Kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, (4)
jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteison perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 95 artiklan,

©)
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausun-
non (1),

(6)
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa madrittyd
menettelyd (3),
sekd katsovat seuraavaa:

(1) Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon lihentdmisestd
21 pdivdnd joulukuuta 1988 annettua neuvoston direk-
tiivid 89/104/ETY (}) on muutettu sisdlloltddn (*). Sen
vuoksi mainittu direktiivi olisi selkeyden ja jarkeistimisen
takia kodifioitava.

(2)  Ennen direktiivin 89/104/ETY voimaan tuloa sovelletussa )
jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnndssd oli eroja,
jotka saattoivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta
ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekd vaaristad kilpailua
yhteismarkkinoilla. Sisimarkkinoiden moitteettoman toi-
minnan varmistamiseksi oli sen vuoksi tarpeen ldhentdd
jasenvaltioiden lainsdddantod.

)

(3)  On tdrkedd, ettd ratkaisuja ja etuja, joita yhteison tavara-
merkkijarjestelmd voi tarjota tavaramerkkejd haluaville
yrityksille, ei jitetd huomiotta.

(') EUVL C 161, 13.7.2007, s. 44.

(%) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 19. kesdkuuta 2007 (EUVL
C 146 E, 12.6.2008, s. 76), ja neuvoston péitds, tehty 25. syyskuuta
2008.

() EYVL L 40, 11.2.1989, s. 1.

(% Katso liitteessd I oleva A osa.

Ei vaikuta tarpeelliselta lihentdd jdsenvaltioiden tavara-
merkkilainsdddantoa tdydellisesti. On riittdvdd ldhentda
niitd kansallisia sddnnoksid, jotka vilittomimmin vaikut-
tavat sisimarkkinoiden toimintaan.

Tami direktiivi ei saisi estdd jasenvaltioita jatkamasta va-
kiinnutettujen tavaramerkkien suojaamista, mutta direktii-
vissd otetaan ne huomioon vain niiden suhteessa rekiste-
roityihin tavaramerkkeihin.

Jasenvaltioiden olisi saatava vapaasti sddtdd menettelystd,
jota noudatetaan rekisteroityjen tavaramerkkien rekiste-
roinnissd, menettdmisessd tai mitdttomaksi julistamisessa.
Ne voivat esimerkiksi paattdd tavaramerkin rekisterointi-
menettelyn ja mitittomaksi julistamisessa noudatettavan
menettelyn muodosta sekd siitd, tulisiko aikaisempiin oi-
keuksiin vedota rekisterdintimenettelyssd vai mitdtto-
méksi julistamisessa noudatettavassa menettelyssd vai
molemmissa menettelyissd, ja jos aikaisempien oikeuksien
menettimisestd voidaan paittdd rekisterdintimenettelyssd,
ne voivat noudattaa menettelyd, jossa rekisterdintihake-
musta vastaan voidaan tehdd viite, tai menettelyd, jossa
tutkiminen tapahtuu viran puolesta, taikka molempia.
Jasenvaltioiden olisi saatava vapaasti paittdd tavaramerkin
menettimisen tai mitdttomaksi julistamisen vaikutuksista.

Tama direktiivi ei saisi estdd jasenvaltioita soveltamasta
tavaramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsiddin-
tonsd sdannoksid, esimerkiksi niiden vilpillista kilpailua,
yksityisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa koske-
via sdadnnoksid.

Niiden padmadirien saavuttaminen, joihin talld lainsdddan-
n6n lihentdmiselld pyritddn, edellyttdd, ettd rekisterdidyn
tavaramerkin saamisen ja siilyttimisen edellytykset ovat
kaikissa jdsenvaltioissa padsddntoisesti samat. Tdman
vuoksi on tarpeen luetella esimerkkejd merkeistd, jotka
voivat olla tavaramerkkeini, jos ne ovat omiaan erotta-
maan yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten ta-
varoista ja palveluista. Perusteet tavaramerkin rekisterdin-
nin epddmiselle ja mitdttomyydelle, esimerkiksi erottu-
vuuden puuttuminen tai tavaramerkin ja aikaisempien
oikeuksien vilinen etuoikeus, olisi lueteltava tyhjentdvasti,
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(10)

(11)

(12)

vaikka jotkin ndistd perusteista ovat valinnaisia jasenval-
tioille, jotka voivat sen vuoksi pitdd nimd perusteet voi-
massa tai antaa niistd sddnnoksid. Jasenvaltioiden olisi
voitava pitdd voimassa tai sddtdd lainsaddannossaan rekis-
ter6innin epdamiselle tai mitdttomyydelle perusteita, jotka
liittyvat tavaramerkin saamisen ja sdilyttdmisen edellytyk-
siin ja joita ldhentdmistd koskevat sddnnokset eivit koske,
esimerkiksi perusteita, jotka koskevat sitd, kuka voi saada
tavaramerkin, tavaramerkin uudistamista tai maksuja
taikka jotka liittyvat menettelyd koskevien sddnnosten
noudattamatta jattimiseen.

Yhteisossd rekisteroityjen ja suojattujen tavaramerkkien
kokonaismadrin ja samalla niitd koskevien riitojen vihen-
tamiseksi on tirkedd edellyttdd, ettd rekisterdityjd tavara-
merkkejd todella kdytetddn tai muuten ne menetetddn.
On tarpeen sddtdd, ettd tavaramerkkid ei voida julistaa
mitdttomaksi aikaisemman, kdyttdmédttoman tavaramer-
kin perusteella, kun taas jasenvaltiot saavat soveltaa sa-
maa periaatetta tavaramerkin rekisterdinnissd tai sdtdd,
ettd tavaramerkkiin ei voida patevasti vedota loukkausta
koskevassa oikeudenkaynnissd, jos viitteen johdosta to-
detaan, ettd tavaramerkki voitaisiin julistaa menetetyksi.
Kaikissa naissd tapauksissa jasenvaltiot saavat antaa me-
nettelyyn sovellettavat sidnnokset.

Tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkkuvuuden helpottami-
seksi on tirkedd varmistaa, ettd rekisterdidyt tavaramerkit
saavat saman suojan kaikkien jdsenvaltioiden oikeusjarjes-
telmissd. Tdman ei kuitenkaan tulisi estdd jdsenvaltioita
halutessaan myontimastd laajempaa suojaa laajalti tunne-
tuille tavaramerkeille.

Rekisterdidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituk-
sena on erityisesti taata, ettd tavaramerkki osoittaa alku-
perdn. Tdmdn suojan olisi oltava ehdoton, jos tavara-
merkki ja merkki ovat samat kuin tavarat tai palvelut.
Suojaa olisi annettava myds, jos tavaramerkki ja merkki
ovat samankaltaiset kuin tavarat tai palvelut. On vilttd-
mitontd madritelld samankaltaisuuden késite suhteessa
sekaannusvaaraan. Sekaannusvaaran arvioinnin olisi rii-
puttava lukuisista tekijoistd ja erityisesti siitd, kuinka hy-
vin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen
tai rekisterdityyn merkkiin liittyvistd mielleyhtymistd sekd
samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin seka
nithin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen valilla. Se-
kaannusvaaran toteamistavat ja erityisesti todistustaakkaa
koskevien kysymysten olisi kuuluttava kansallisten me-
nettelysadnnosten alaan, eikd timi direktiivi saisi estdd
soveltamasta tallaista lainsdadantoa.

Oikeusvarmuuden vuoksi ja puuttumatta epdoikeutetulla
tavalla aikaisemman tavaramerkin haltijan etuihin on tir-
kedd sditdd, ettd timid ei endd saa vaatia omaa tavara-

merkkiddn myohemman tavaramerkin mitattomaksi julis-
tamista eikd kieltdd sen kdyttimistd, jos hdn on kéyttd-
misestd tietoisena sallinut pitkdhkon ajan jatkuneen kéyt-
timisen eikd myohempdd tavaramerkkid koskevaa hake-
musta ole tehty vilpillisessd mielessa.

(13)  Kaikkia jdsenvaltioita sitoo teollisoikeuden suojelemista
koskeva Pariisin yleissopimus. Tamén direktiivin sddnnos-
ten on tarpeen olla tdysin yhdenmukaiset mainitun yleis-
sopimuksen mddrdysten kanssa. Tama direktiivi ei saisi
vaikuttaa tistd yleissopimuksesta johtuviin jasenvaltioiden
velvoitteisiin. Tarvittaessa olisi sovellettava perustamisso-
pimuksen 307 artiklan toista kohtaa.

(14) Tdmai direktiivi ei vaikuta liitteessi 1 olevassa B osassa
mainittuun  jdsenvaltioita velvoittavaan mairdaikaan,
jonka kuluessa jdsenvaltioiden on saatettava direktiivi
89/104/ETY osaksi kansallista lainsdadantod,

OVAT ANTANEET TAMAN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Soveltamisala

Taté direktiivid sovelletaan kaikkiin tavaroita tai palveluja varten
oleviin tavaramerkkeihin, jotka on rekisterdity jisenvaltiossa
varsinaisiksi tavaramerkeiksi taikka yhteisomerkeiksi taikka ta-
kuu- tai tarkastusmerkeiksi tai joiden rekister6imiseksi tallaiseksi
merkiksi on tehty hakemus jisenvaltiossa taikka jotka on rekis-
terdity tai joiden rekisteroimiseksi on tehty hakemus Beneluxin
teollis- ja tekijanoikeuksien virastoon tai joiden kansainvilinen
rekisterdinti on voimassa jasenvaltiossa.

2 artikla
Tavaramerkin muodostavat merkit

Tavaramerkkind voi olla mikd tahansa merkki, joka voidaan
esittdd graafisesti, erityisesti sanoin, henkilonnimet mukaan lu-
kien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden
pallyksen muodon avulla, jos sellaisella merkilld voidaan erot-
taa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista.

3 artikla
Rekisteroinnin esteet ja mitdttomyysperusteet

1. Seuraavia merkkejd ei saa rekisteroidi tai, jos ne on rekis-
terdity, ne on julistettava mitdttomiksi:

a) merkit, jotka eivit voi olla tavaramerkkeind;
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b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

¢) yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnoistd muodostu-
vat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa
tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, mairas, kayttotarkoi-
tusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmis-
tusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

d) yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnoistd muodostu-
vat tavaramerkit, jotka ovat tulleet yleisessé kielenkaytossa tai
hyvin kauppatavan mukaan tavanomaisiksi;

e¢) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

i) tavaran luonteenomaisesta muodosta,

i) teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttimattomastd tava-
ran muodosta, tai

ili) tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta;

f) tavaramerkit, jotka ovat yleisen jirjestyksen tai hyvin tavan
vastaisia;

g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisod harhaan
esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai
maantieteellisen alkuperdn suhteen;

h) tavaramerkit, joihin ei ole saatu toimivaltaisten viranomais-
ten lupaa ja joita teollisoikeuden suojelemista koskevan Pa-
riisin yleissopimuksen, jiljempana 'Pariisin yleissopimus’, 6
ter artiklan mukaan ei saa rekisterdidd tai jotka mainitun
artiklan mukaan on julistettava mitdttomiksi.

2. Jdsenvaltio voi sditdd, ettd tavaramerkkid ei saa rekiste-
r6idd tai, jos se on rekisterdity, ettd se on julistettava mititto-
maksi, mikali:

a) tavaramerkin kdyttd voidaan kieltid muun lainsdddinnon
nojalla kuin tavaramerkkejia koskevan kyseisen jdsenvaltion
lainsdddannon tai yhteison oikeuden nojalla;

b) tavaramerkki sisdltdd merkin, jolla on huomattavaa vertaus-
kuvallista arvoa, kuten erityisesti uskonnollisilla vertausku-
villa;

¢) tavaramerkki sisdltdd muun kuin Pariisin yleissopimuksen 6
ter artiklassa tarkoitetun tunnuksen, tunnusmerkin tai vaaku-
nan, joka koskee julkista etua, eivitkd asianomaiset viran-
omaiset ole jasenvaltion lainsdddinnon mukaisesti antaneet
lupaa rekisterdintiin;

d) hakija on rekisterdintihakemuksen tehdessddan ollut vilpilli-
sessd mielessd.

3. Tavaramerkilti ei saa evitd rekisterdintid tai sitd julistaa
mitdttomaksi 1 kohdan b, ¢ tai d alakohdan mukaisesti, jos
tavaramerkki on ennen rekisterdintihakemuksen tekopaivai kay-
tossd tullut erottuvaksi. Jdsenvaltio voi sddtid, ettd tdimi koskee
my0s tavaramerkkid, joka on tullut erottuvaksi rekisteréintiha-
kemuksen tekopdivin tai rekisterdintipdivin jilkeen.

4. Poiketen siitd, mitd sdddetddn 1, 2 ja 3 kohdassa, jisen-
valtio voi sddtdd, ettd sielld ennen direktiivin 89/104/ETY nou-
dattamisen edellyttimien sddnnosten voimaantulopiivdd voi-
massa olleita rekisterinnin esteitd ja mitittomyysperusteita so-
velletaan tavaramerkkeihin, joita koskeva hakemus on tehty en-
nen mainittua pdivaa.

4 artikla

Aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevat
rekisterinnin esteet ja mitittomyysperusteet

1. Tavaramerkkid ei saa rekisteroidi tai, jos se on rekisterdity,
se on julistettava mitéttomaksi:

a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai
palvelut, joita varten tavaramerkkid hactaan tai tavaramerkki
on rekisterdity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita
varten aikaisempaa tavaramerkkid suojataan;

b) jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin
aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja
varten oleva tavaramerkki, yleison keskuudessa on sekaan-
nusvaara, joka sisiltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman
tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasta.

2. Edella 1 kohdassa 'aikaisemmalla tavaramerkilld’ tarkoite-
taan:

a) seuraavia tavaramerkkejd, joiden rekister6imiseksi hakemus
on tehty ennen tavaramerkin rekisterdintihakemuksen teko-
pdivad, ottaen huomioon mahdolliset vaatimukset niiden etu-
oikeudesta:

i) yhteis6n tavaramerkit;

ii) jasenvaltiossa rekisterdidyt tavaramerkit sekd Belgian,
Luxemburgin tai Alankomaiden osalta Beneluxin teollis-
ja tekijanoikeuksien virastossa rekisterdidyt tavaramerkit;
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iii) tavaramerkit, joiden kansainvilinen rekisterdinti on voi-
massa jasenvaltiossa;

b) yhteison tavaramerkkejd, joilla yhteison tavaramerkistd
20 péivand joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 (") mukaan on aiemmuus a alakohdan ii tai
iii alakohdassa tarkoitettuun tavaramerkkiin nihden silloin-
kin kun viimeksi mainitusta tavaramerkistd on luovuttu tai
sen on annettu raueta;

¢) hakemuksia a tai b alakohdassa tarkoitettujen tavaramerkkien
rekisterdimiseksi, jos tavaramerkit rekisterdidadn;

d) tavaramerkkejd, jotka tavaramerkin rekisterdintihakemuksen
tekopdivand tai tavaramerkin rekisterointihakemuksen etuoi-
keutta koskevan vaatimuksen tekopiiviand ovat jasenvaltiossa
yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa
tarkoitetussa merkityksessa.

3. Tavaramerkkid ei saa rekisteroida tai, jos se on rekisterdity,
se on julistettava mitdttomaksi, jos se on sama tai samankaltai-
nen kuin 2 kohdan mukaan aikaisempi yhteison tavaramerkki ja
se rekisterditéisiin tai on rekisterdity sellaisia tavaroita tai palve-
luja varten, jotka eivdt ole samankaltaisia kuin tavarat tai palve-
lut, joita varten aikaisempi yhteison tavaramerkki on rekiste-
roity, milloin aikaisempi yhteison tavaramerkki on laajalti tun-
nettu yhteisossd ja myohemmin tavaramerkin aiheeton kaytto
merkitsisi aikaisemman yhteison tavaramerkin erottuvuuden tai
maineen epioikeutettua hyviksi kdyttamistd taikka olisi haitaksi
aikaisemman yhteison tavaramerkin erottuvuudelle tai mai-
neelle.

4. Jasenvaltio voi lisiksi sddtdd, ettd tavaramerkkid ei saa
rekisteroidd tai, jos se on rekisterdity, ettd se on julistettava
mitattomaksi, mikali:

a) tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin 2 kohdan
mukaan aikaisempi kansallinen tavaramerkki ja se rekisteroi-
tdisiin tai on rekisterdity sellaisia tavaroita tai palveluja var-
ten, jotka eivit ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut,
joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity, milloin
aikaisempi tavaramerkki on kyseisessd jasenvaltiossa laajalti
tunnettu ja mydhemmin tavaramerkin aiheeton kdytté mer-
kitsisi aikaisemman tavaramerkin erottuvuuden tai maineen
epdoikeutettua hyviksi kayttamistd taikka olisi haitaksi aikai-
semman tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle;

b) oikeus rekisterdimattomadn tavaramerkkiin taikka muuhun
elinkeinotoiminnassa kdytettyyn merkkiin on saatu ennen
pdivad, jona hakemus myohemman tavaramerkin rekisteri-
miseksi on tehty tai jona myohemmin tavaramerkin rekiste-
rointihakemukselle on vaadittu etuoikeutta, ja rekister6imat-
tomdn tavaramerkin tai muun merkin haltijalla on oikeus
kieltdd myohemmin tavaramerkin kayttiminen;

() EYVL L 11, 14.1.1994, s. 1.

¢) aikaisemman tavaramerkin kdytto voidaan kieltdd muun kuin
2 kohdassa tai timin kohdan b alakohdassa tarkoitetun ai-
kaisemman oikeuden nojalla ja erityisesti, jos kyseessd on:

i) oikeus nimeen;

ii) oikeus omaan kuvaan;

iii) tekijanoikeus;

iv) teollisoikeus;

d) tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi
yhteisomerkki, johon kohdistuva oikeus on lakannut enin-
tddn kolme vuotta ennen hakemuksen tekemists;

e) tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi
takuu- tai tarkastusmerkki, johon kohdistuva oikeus on la-
kannut jasenvaltion sddtdman, hakemuksen tekemistd edeltd-
neen ajan kuluessa;

f) tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisemmin
samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten rekis-
terdity tavaramerkki, johon kohdistuva oikeus on uudista-
matta jittimisen vuoksi lakannut enintddn kaksi vuotta en-
nen hakemuksen tekemistd, eikd aikaisemman tavaramerkin
haltija ole antanut suostumustaan myohemmin merkin re-
kisterdintiin tai ole ollut kdyttimattd tavaramerkkiddn;

g) tavaramerkki on sekoitettavissa merkkiin, jota hakemuksen
tekopdivand kaytettiin ulkomailla ja jota kdytetdin sielld edel-
leen, ja hakija oli hakemuksen tehdessddn vilpillisessd mie-
lessa.

5. Jdsenvaltiot voivat sallia, jos siihen on aihetta, ettd tapauk-
sissa, joissa aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman
oikeuden haltija antaa suostumuksensa my6hemmin tavaramer-
kin rekisterdintiin, rekisterdintid ei tarvitse eviti tai tavaramerk-
kid julistaa mitdttomaksi.

6. Jasenvaltio voi 1-5 kohdasta poiketen sditdd, ettd ennen
direktiivin 89/104/ETY noudattamisen edellyttimien sddnnosten
voimaantulopdivdd voimassa olleita rekisterdinnin esteitd ja mi-
tattomyysperusteita sovelletaan tavaramerkkeihin, joita koskeva
hakemus on tehty ennen mainittua paivaa.

5 artikla
Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet

1. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tava-
ramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd muita il-
man hinen suostumustaan kayttimastd elinkeinotoiminnassa:

a) merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita
tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten
tavaramerkki on rekisteroity;
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b) merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen
kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannus-
vaaran, joka sisdltid myos vaaran merkin ja tavaramerkin
vilisestd mielleyhtymasta.

2. Jasenvaltio voi my0s sddtdd, ettd haltijalla on oikeus kieltad
muita ilman hidnen suostumustaan elinkeinotoiminnassa kaytta-
mastd merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin tavara-
merkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivit
ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekis-
ter6ity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tun-
nettu tdssd jasenvaltiossa ja merkin aiheeton kayttd merkitsee
tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epdoikeutettua hyviksi
kayttdmistd taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai
maineelle.

3. Edelld 1 ja 2 kohdassa sdddetyin edellytyksin voidaan kiel-
tdd muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden pééllyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden
varastoiminen tdllaista tarkoitusta varten merkkid kayttien
taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkid
kayttden;

¢) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkid kayttden;

d) merkin kdyttdminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

4. Jos jasenvaltion lain mukaan ei ole voitu kieltdd merkin
kayttimistd 1 kohdan b alakohdassa tai 2 kohdassa tarkoite-
tuissa tapauksissa ennen pdivdd, jona direktiivin 89/104/ETY
noudattamisen edellyttimat sadnnokset ovat tulleet voimaan
asianomaisessa jasenvaltiossa, oikeus tavaramerkkiin ei estd jat-
kamasta merkin kayttamista.

5. Mitd 1-4 kohdassa sdddetddn, ei estd jasenvaltioita sovel-
tamasta niiden sddnnoksid suojasta muuhun tarkoitukseen kuin
tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin kiyt-
tdmistd vastaan, jos merkin aiheeton kiytto merkitsee tavara-
merkin erottuvuuden tai maineen epidoikeutettua hyviksi kiyt-
tamistd taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai mai-
neelle.

6 artikla
Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset

1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd toista kdyttamaistd elin-
keinotoiminnassa:

a) omaa nimedin tai osoitettaan,

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, mairaa, kayttotarkoi-
tusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmis-
tusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkin-
tojd,

¢) tavaramerkkid, milloin sen kéyttiminen on tarpeen tavaran
tai palvelun, erityisesti lisitarvikkeiden tai varaosien, kaytto-
tarkoituksen osoittamiseksi,

jos han kayttad niitd hyvai liiketapaa noudattaen.

2. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd toista kdyttimastd elin-
keinotoiminnassa aikaisempaa oikeutta alueella, jolla se on voi-
massa, jos se jasenvaltion lainsddddnnon mukaan on voimassa
vain erityiselld alueella.

7 artikla
Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen

1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd tavaramerkin kéyttd-
mistd niissd tavaroissa, jotka haltija tai hdnen suostumuksellaan
joku muu on saattanut markkinoille yhteisossd titd tavaramerk-
kia kayttden.

2. Mitd 1 kohdassa sdddetddn, ei sovelleta, jos haltijalla on
perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen
liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdddn muutoksia tai
niitd huononnetaan sen jilkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.

8 artikla

Kiytt6lupa

1. Tavaramerkkiin voidaan antaa kdyttolupa, joka koskee joi-
takin tai kaikkia tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki
on rekisteroity, ja asianomaisen jasenvaltion koko aluetta tai sen
jotakin osaa. Kiyttolupa voi olla yksinomainen tai rajoitettu.

2. Tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkin antamaan
oikeuteen sellaista kdyttoluvanhaltijaa vastaan, joka rikkoo:

a) sopimuksen kestoa;

b) tavaramerkin rekisterdityd kayttotapaa;

¢) kéyttoluvan kattamien tavaroiden tai palvelujen lajia;

d) tavaramerkin kayttoaluetta; tai

e) kayttoluvanhaltijan valmistamien tavaroiden tai tarjoamien
palvelujen laatua koskevaa kayttolupasopimuksen ehtoa.
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9 artikla
Kiyton sallimisesta johtuvat rajoitukset

1. Jos 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavara-
merkin haltija on jdsenvaltiossa yhtdjaksoisesti viiden vuoden
ajan sallinut siind jasenvaltiossa rekisteréidyn myohemman ta-
varamerkin kayton tdstd kadytostd tietoisena, hdnelld ei endd ole
oikeutta aikaisemman tavaramerkin perusteella vaatia myohem-
mén tavaramerkin julistamista mitattomaksi eikd kieltdd myo-
hemmin tavaramerkin kdyttdmistd tavaroissa tai palveluissa,
joissa myohempaa tavaramerkkid on kaytetty, ellei myohemman
tavaramerkin haltija rekisterdintihakemuksen tehdessddn ollut
vilpillisessd mielessa.

2. Jasenvaltio voi sddtdd, ettd 1 kohtaa sovelletaan vastaavasti
4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun aikaisemman
tavaramerkin taikka muun, 4 artiklan 4 kohdan b tai c alakoh-
dassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden haltijaan.

3. Myohemmin rekisteroidyn tavaramerkin haltija ei 1 tai 2
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa saa kieltdd aikaisemman oi-
keuden kayttimistd, vaikka aikaisempaan oikeuteen ei endd
voida vedota mychempai tavaramerkkid vastaan.

10 artikla
Tavaramerkin kiyttiminen

1. Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekiste-
rointimenettelyn péddttymisestd ole ottanut jisenvaltiossa tavara-
merkkid tosiasialliseen kayttoon tavaroissa tai palveluissa, joita
varten se on rekisterdity, tai jos tdllainen kdyttd on ollut viisi
vuotta yhtdjaksoisesti keskeytyneend eikd kayttamattd jattdmi-
seen ole pitevad syytd, tavaramerkkiin sovelletaan tdssd direktii-
vissd sdddettyjd seuraamuksia.

Ensimmidisessd alakohdassa tarkoitettua kaytt6d on myos:

a) tavaramerkin kdyttiminen muodossa, joka poikkeaa sen re-
kister6idystd muodosta vain sellaisilta osin, ettd poikkeami-
nen ei vaikuta merkin erottuvuuteen;

b) tavaramerkin paneminen asianomaisessa jasenvaltiossa tava-
roihin tai niiden péillyksiin vain maastavientid varten.

2. Tavaramerkin kaytt6 tavaramerkin haltijan suostumuksella
tai, kun kéyttdjand on yhteiso-, takuu- tai tarkastusmerkin kéyt-
toon oikeutettu, rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin kéyt-
toon.

3. Kun on kysymys tavaramerkistd, joka on rekisterdity en-
nen kuin direktiivin 89/104/ETY noudattamisen edellyttimat
sddnnokset ovat asianomaisessa jasenvaltiossa tulleet voimaan:

a) katsotaan, jos ennen mainittujen sddnnosten voimaantuloa
voimassa olleiden sddnnosten mukaan tavaramerkin yhtdjak-

soisella kayttimattd jattdmiselld on ollut seuraamuksia, 1
kohdan ensimmiisessd alakohdassa tarkoitetun viiden vuo-
den mdirdajan alkaneen samaan aikaan kuin ennen sddnnos-
ten voimaantulopdivdd alkanut mairdaika kdyttdmattd jatta-
miselle;

=

katsotaan, jos ennen mainittujen sidnndsten voimaantuloa ei
ole ollut voimassa sddnnoksid kiyttimisestd, 1 kohdan en-
simmdisessd alakohdassa tarkoitettujen viiden vuoden maa-
rdaikojen alkaneen aikaisintaan sddnndsten voimaantulopdi-
vasta.

11 artikla

Oikeudenkdynnissd tai hallintomenettelyssi sovellettavat
seuraamukset tavaramerkin kiyttimattd jittimisestd

1. Tavaramerkkid ei voida julistaa mitittomaksi silld perus-
teella, ettd on olemassa aikaisempi, sen kanssa ristiriidassa oleva
tavaramerkki, ellei viimeksi mainittu tdytd 10 artiklan 1 ja 2
kohdassa tai 10 artiklan 3 kohdassa sdddettyjd, kdyttdmistd kos-
kevia edellytyksid.

2. Jdsenvaltio voi sddtdd, ettd tavaramerkiltid ei saa evitd re-
kisterointid silld perusteella, ettdi on olemassa aikaisempi, sen
kanssa ristiriidassa oleva tavaramerkki, ellei viimeksi mainittu
tiytd 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa tai 10 artiklan 3 kohdassa
sdddettyjd, kdyttdmistd koskevia edellytyksid.

3. Jasenvaltio voi sddtdd, ettd tavaramerkkiin ei voida pate-
vasti vedota loukkausta koskevassa oikeudenkdynnissd, jos viit-
teen johdosta todetaan, ettd tavaramerkki voitaisiin julistaa me-
netetyksi 12 artiklan 1 kohdan mukaan, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta 12 artiklan soveltamista tapauksiin, joissa on nos-
tettu menettimiskanteeseen kohdistuva vastakanne.

4. Jos aikaisempaa tavaramerkkid on kiytetty ainoastaan jois-
sakin niistd tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekiste-
roity, 1, 2 ja 3 kohtaa sovellettaessa se katsotaan rekister6idyksi
ainoastaan nditd tavaroita tai palveluja varten.

12 artikla
Menettimisperusteet

1. Tavaramerkki on julistettava menetetyksi, jollei sitd viiden
vuoden yhtdjaksoisen mdirdajan kuluessa ole otettu jisenval-
tiossa tosiasialliseen kdyttoon tavaroissa tai palveluissa, joita
varten se on rekisterdity, eikd hyvaksyttivad syytd merkin kayt-
tamattd jattdmiseen ole.

Tavaramerkin haltijan oikeutta tavaramerkkiin ei kuitenkaan saa
vaatia menetettavaksi, jos tavaramerkkid on ryhdytty tosiasialli-
sesti kayttimadn tai alettu uudestaan kiyttdd viiden vuoden
madraajan padttymisen jalkeen mutta ennen menettimistd kos-
kevan vaatimuksen tekemista.
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Kayttoon ryhtymistd tai kdyton uudelleen aloittamista menetta-
mistd koskevan vaatimuksen tekemistd edeltineen, aikaisintaan
viiden vuoden yhtéjaksoisen kayttimattd jattdimisen mairdajan
pddttyessd alkaneen kolmen kuukauden méirdajan kuluessa ei
oteta huomioon, jos kdyttoon ryhtymistd tai kiytén uudelleen
aloittamista koskeviin valmisteluihin on ryhdytty vasta haltijan

saatua tiedon siitd, ettd menettimistd koskeva vaatimus voidaan
tehda.

2. Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista, tavaramerkki on ju-
listettava menetetyksi myds, jos sen rekisterdintipdivan jilkeen:

a) siitd on tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jat-
tamisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tava-
rasta tai palvelusta yleisesti kdytetty nimitys, jota varten se
on rekisterdity;

b) se on kiyton seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hdnen
suostumuksellaan joku muu on kayttinyt tavaramerkkid, tul-
lut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen la-
jin, laadun tai maantieteellisen alkuperdn osalta, niissd tava-
roissa tai palveluissa, joita varten se on rekisterdity.

13 artikla

Tavaraa tai palvelua koskevat rekisterdinnin esteet,
menettimisperusteet ja mitdttomyysperusteet

Jos tavaramerkin rekisterdinnin esteet taikka tavaramerkin me-
nettdmis- tai mitdttomyysperusteet koskevat vain joitakin tava-
roita tai palveluja, joita varten tavaramerkkid on haettu tai joita
varten se on rekisterdity, rekisteréinnin epddminen taikka me-
nettdminen tai mitdttomyys koskee vain niitd tavaroita tai pal-
veluja.

14 artikla

Tavaramerkin mitittdmyyden ja menettimisen
vahvistaminen jilkikiteen

Jos aikaisemmalle tavaramerkille, josta on luovuttu tai jonka on
annettu raueta, vaaditaan aiemmuutta yhteison tavaramerkkiin
nahden, aikaisemman tavaramerkin mitdttomyys tai menettami-
nen voidaan vahvistaa jilkikiteen.

15 artikla

Yhteisomerkkeji, takuumerkkeji ja tarkastusmerkkejd
koskevat erityissiinnokset

1.  Jasenvaltiot, joiden lainsddddnnon mukaan yhteisomerk-
kejd, takuumerkkejd ja tarkastusmerkkejd voidaan rekisteroida,
voivat sddtdd muistakin kuin 3 tai 12 artiklassa sdddetyistd edel-
lytyksistd, joiden tadyttyessd nditd merkkejd ei saa rekisteroidd
taikka ne on julistettava menetetyiksi tai mitdttomiksi, edelld
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan soveltamista.

2. Jasenvaltio voi 3 artiklan 1 kohdan c alakohdasta poiketen
sddtad, ettd merkki tai merkintd, jota voidaan kiyttda elinkeino-
toiminnassa osoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteel-
listd alkuperdd, voi olla yhteiso-, takuu- tai tarkastusmerkkina.
Tallainen merkki ei anna sen haltijalle oikeutta kieltdd toista
kayttdamastd elinkeinotoiminnassa edelld tarkoitettua merkkid
tai merkintdd, jos han kdyttad sitd hyvai likketapaa noudattaen;
tillaiseen merkkiin ei varsinkaan saa vedota kolmatta vastaan,
jolla on oikeus kdyttdd maantieteellistd nimed.

16 artikla
Ilmoittaminen

Jasenvaltioiden on toimitettava tdssd direktiivissd tarkoitetuista
kysymyksistd antamansa keskeiset kansalliset sdannokset kirjal-
lisina komissiolle.

17 artikla
Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 89/104/ETY, sellaisena kuin se on muutet-
tuna liitteessd I olevassa A osassa mainitulla paitokselld, sano-
tun kuitenkaan vaikuttamatta jisenvaltioiden velvollisuuteen
noudattaa liitteessd I olevassa B osassa mainittuja mairdaikoja,
joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi
kansallista lainsdadantoa.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetddn viittauksina tdhin
direktiiviin liitteessd II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

18 artikla
Voimaantulo

Tami direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentend pii-
vand sen jalkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessd.

19 artikla
Osoitus

Tama direktiivi on osoitettu kaikille jasenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 22 pdivana lokakuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

J.-P. JOUYET

Puhemies
H.-G. POTTERING



L 299/32 Euroopan unionin virallinen lehti

8.11.2008

LITE 1

A OSA

Kumottu direktiivi ja sen muutos

(17 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL L 40, 11.2.1989, s. 1)

Neuvoston paitds 92/10/ETY (EYVL L 6, 11.1.1992, s. 35)

B OSA

Mairdajat kansallisen lainsdddinnon osaksi saattamiselle

(17 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi Midrdaika kansallisen lainsddddannon osaksi saattamiselle

89/104/ETY 31 pdivd joulukuuta 1992
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LIITE 11
Vastaavuustaulukko
Direktiivi 89/ 104/ETY Tama direktiivi
1 artikla 1 artikla
2 artikla 2 artikla
3 artiklan 1 kohdan a-d alakohta 3 artiklan 1 kohdan a—d alakohta

3 artiklan 1 kohdan e alakohdan johdantokappale

artiklan 1 kohdan e alakohdan ensimmiinen luetelma-

3
kohta

W W

artiklan 1 kohdan e alakohdan toinen luetelmakohta

artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmas luetelmakohta

3 artiklan 1 kohdan f, g ja h alakohta

5l

4 artikla
5 artikla
6 artikla
7 artikla
8 artikla
9 artikla
10 artiklan
10 artiklan
10 artiklan
10 artiklan
11 artikla
12 artiklan
12 artiklan
12 artiklan
12 artiklan
13 artikla
14 artikla
15 artikla
16 artiklan

16 artiklan

17 artikla

artiklan 2, 3 ja 4 kohta

1 kohta
2 kohta
3 kohta
4 kohta

1 kohdan ensimmainen virke
1 kohdan toinen virke

1 kohdan kolmas virke

2 kohta

1 ja 2 kohta
3 kohta

3 artiklan 1 kohdan e alakohdan johdantokappale

3 artiklan

1 kohdan e alakohdan i alakohta

3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta

3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta

3 artiklan

1 kohdan f, g ja h alakohta

3 artiklan 2, 3 ja 4 kohta

4 artikla

5 artikla

6 artikla

7 artikla

8 artikla

9 artikla
10 artiklan
10 artiklan
10 artiklan
10 artiklan
11 artikla
12 artiklan
12 artiklan
12 artiklan
12 artiklan
13 artikla
14 artikla
15 artikla
16 artikla
17 artikla
18 artikla
19 artikla
Liite I

Liite II

1 kohdan ensimmdinen alakohta
1 kohdan toinen alakohta

2 kohta

3 kohta

1 kohdan ensimmdinen alakohta
1 kohdan toinen alakohta

1 kohdan kolmas alakohta

2 kohta




