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1. Johdanto
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Tavaramerkin menettdminen ja mitatointi perustuvat tavaramerkkilain 6
lukuun, ja sen 46 — 61 §:iin. Tavaramerkin menettamista tai mitatointia
voidaan vaatia hakemuksella hallinnollisessa menettelyssa tai kanteella
tuomioistuimessa. Toimivaltaisina viranomaisina toimivat Patentti- ja
rekisterihallitus (PRH) ja markkinaoikeus (MaO). Tama ohje koskee vain
PRH:ssa tapahtuvaa hallinnollista menettelya. Lisatietoa
tuomioistuinmenettelysta markkinaoikeudesta.

Hallinnollinen menettadminen tai mitatdinti voi koskea vain rekisterditya
kansallista tavaramerkkia tai Suomessa voimassa olevaa kansainvalista
rekisteraintia.

Hallinnollinen menettely koskee vain tavaramerkin menettamista tai
mitatointia. Hallinnollisessa menettelyssa ei ratkaista menettdmiseen tai
mitatointiin liittyvia muita yksityisoikeudellisia vaatimuksia, kuten

2 (16)

vahingonkorvausta, hyvitysta tai turvaamistoimia, eika rikosasioita. Tallaisten
muiden vaatimusten osalta toimivaltaisena viranomaisena on markkinaoikeus

tai Helsingin karajaoikeus.

Hallinnollisessa menettelyssa molemmat osapuolet vastaavat omista
kustannuksistaan. Hallinnollisessa menettelyssa ei siis voi vaatia osapuolt
kulujen korvaamista.

Hallinnollisessa menettamis- ja mitatdintimenettelyssa noudatetaan monilt
osin samoja tai vastaavia menettelysaantoja kuin vaitemenettelyssa. Niilta
osin, kun tavaramerkkilaissa ei ole menettelyd koskevia sdannoksia,
noudatetaan hallintolakia.

en

a


https://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/oikeudenkayntiohjeet/teollis-jatekijanoikeudellisetasiat.html
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2. Hakeminen

2.1. Kuka voi hakea?

2.2, Milloin voi hakea?

Tavaramerkin menettamista tai mitatointia voi hakea kuka tahansa. Hakija voi
siis olla luonnollinen tai oikeushenkild. Hakijalla tulee kuitenkin olla
oikeudellinen intressi saada PRH:n ratkaisu asiassa. Oikeussuojan tarpeen
puuttuminen johtaa hakemuksen tutkimatta jattamiseen.

Jos mitatéintia koskeva vaatimus perustuu aiempaan oikeuteen, hakemuksen
saa kuitenkin tehda vain tdman aiemman oikeuden haltija. Jos aiempia
oikeuksia on useampia, kaikkien niiden haltijoiden tulee olla samoja. Jos
hakemuksen tekijana (tekijoind) ei ole aiemman oikeuden haltija (haltijat),
hakemus jatetaan tutkimatta.

Jos hakijalla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, hakijalla on oltava
asiamies, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella. Asiamiehena voi olla
myds yhteiso.

Menettamista tai mitatointia koskeva asia voidaan panna vireille vaiteajan
paatyttya. Jos on esitetty vaite, asia voidaan panna vireille, kun
vaitemenettelyn lopettavasta paatdoksesta on tullut lainvoimainen tai kun vaite
on peruutettu.

Vaitteen tekeminen on siis ensisijainen keino saada merkin rekisterdinti
kumottua, ja vasta kun vaitemahdollisuus on kaytetty tai ei enaa ole
mahdollinen, on mahdollista tehda menettamis- ja mitatdintihakemus.

Jos menettamis- tai mitatdintihakemus koskee sellaista tavaramerkkia, jota ei
ole viela rekisterdity, jossa on viela vaiteaika vireilla tai jossa vaitepaatos ei
viela ole lainvoimainen, hakemuksesta tehdaan tutkimattajattamispaatos.

2.3. Hakemuksen sisalto
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Hallinnollinen tavaramerkin menettamista tai mitatointia koskeva asia
pannaan vireille toimittamalla Patentti- ja rekisterihallitukselle kirjallinen
hakemus ja suorittamalla hakemusmaksu 400 euroa. Hakemus tulee tehda
suomen tai ruotsin kielella. Sama hakemus voi sisaltda sekd menettamista
ettd mitatdimista koskevan vaatimuksen tai vain toisen naista. Hakemuksen
voi tehdad PRH:n sahkdista jarjestelmaa kayttaen:
https://epalvelut.prh.fi/tmmuutos/fi

Hakemuksessa on ilmoitettava:

- hakijan ja mahdollisen asiamiehen tunnistetiedot

- tieto siita, mihin rekisterdintiin ja rekisterdinnin kattamiin tavaroihin tai
palveluihin hakemus kohdistuu


https://epalvelut.prh.fi/tmmuutos/fi
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- vaatimus ja sen perusteet

Jotta hakemus tulee vireille, tulee hakemuksen tayttaa edella mainitut
vaatimukset ja maksun tulee olla maksettu. Maksua ei palauteta, vaikka
hakemus peruutettaisiin tai hylattaisiin.

Hakijan ja asiamiehen tunnistetietoja ovat nimi, henkilétunnus tai Y-tunnus,
kotipaikka, osoite, puhelinnumero ja sahkdpostiosoite.

Hakemuksessa ilmoitettuja perusteita ei voi mydhemmin laajentaa, mutta niita
voi rajoittaa menettelyn aikana. Perusteiden toteennayttaminen (eli
todisteiden toimittaminen) on kuitenkin mahdollista niin kauan, kunnes
asiassa on annettu paatos.

Todisteet tulisi toimittaa suomeksi tai ruotsiksi. Paasaantdisesti todisteeksi
hyvaksytaan myds englanninkielistd materiaalia. Muun kielisista
materiaaleista tulee paasaantoisesti toimittaa mukana kdannés.

Todisteet tulisi toimittaa sahkdisessa muodossa; asiakirjat PDF- (mielellaan
PDF/A), kuvat JPEG-, videotiedostot MP4- ja danitiedostot MP3-muodossa.
Todisteet liitetdan joko sahkodiseen hakemukseen, toimitetaan hakemuksen
taydennyksena sahkdisen palvelun kautta tai sdhkopostin liitteena.
Sahkoisessa palvelussa yksittaisen liitetiedoston enimmaiskoko on 15 Mt ja
palvelussa on mahdollisuus liittdd mukaan useampi liitetiedosto. Sahkopostin
kautta voi toimittaa liitetiedostoja vain yhteensa 15 Mt:n verran.

3. Menettamisen ja mitatoinnin perusteet
3.1. Menettamisperusteet
Tavaramerkin menettamista voi hakea:

- jos tavaramerkin haltija ei ole viiden vuoden kuluessa rekisterdinnista
ottanut tavaramerkkia tosiasialliseen kayttéén tavaroissa tai palveluissa,
joita varten se on rekisterdity tai jos tallainen kayttd on ollut viisi vuotta
yhtajaksoisesti keskeytyneenag, jollei haltija osoita kayttamattomyydelle
patevia syita

- jos tavaramerkki on haltijan toiminnan tai toimimatta jattdmisen myéta
muuttunut yleisesti kaytetyksi nimitykseksi kyseessa oleville tavaroille tai
palveluille

- jos tavaramerkki on muuttunut harhaanjohtavaksi tavaramerkin haltijan tai
haltijan suostumuksella tapahtuneen kaytdn seurauksena

3.1.1. Merkin tosiallinen kaytto ja pateva syy kayttamattomyydelle

Viiden vuoden kayttamattomyyden jakso rekisterdinnista lasketaan paivasta,
jona tavaramerkkia vastaan ei voida enaa esittaa vaitetta tai jos vaite on tullut
vireille, paivasta, jona vaitemenettelyn lopettavasta paatdksesta on tullut
Patentti- ja rekisterihallitus
Patentit ja tavaramerkit
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lainvoimainen tai vaite on peruutettu. Kansainvalisten rekisterdintien osalta
viiden vuoden jakso rekisterdinnista lasketaan paivasta, jona tavaramerkkia ei
voida enaa hylata tai jona sita vastaan ei enaa voida esittaa vaitetta. Jos vaite
on tullut vireille, jakso lasketaan samoin kuin kansallisissa rekisterdinneissa.

Tavaramerkkirekisteriin merkitdan uuden tavaramerkkilain mukaisesti paiva,
josta viiden vuoden jakson laskeminen alkaa. Ennen lain voimaantuloa
rekisterdidyissd merkeissa ei tallaista paivaa ole valttdmatta merkittyna.

Pateva syy merkin kayttamattémyydelle voi olla tavaramerkin omistajan
tahdosta riippumattomat olosuhteet, jotka muodostavat tavaramerkin kaytén
esteen, kuten tuontirajoitukset tai muut viranomaismaaraykset. Pateva syy
merkin kayttamattémyydelle voi olla esimerkiksi silloin, kun lainsdadanto
estdd merkin kayttdmisen tai tavaroiden valmistamisen. Pateva syy voi olla
myos vireilld oleva oikeudenkaynti tai muu epaselvyys merkin oikeasta
haltijasta. Pelkat taloudelliset syyt eivat yleensa ole riittavia syitd merkin
kayttamattomyydelle.

Euroopan unionin tuomioistuin on oikeuskaytanndssaan todennut, etta
hyvaksyttavan syyn tavaramerkin kayttamatta jattdmiseen muodostavat
esteet, joilla on riittadvan valitdn yhteys tavaramerkkiin ja jotka tekevat
kyseisen tavaramerkin kayton mahdottomaksi tai kohtuuttomaksi seka jotka
ovat riippumattomia tavaramerkin haltijan tahdosta (Haupl, C-246/05, 54
kohta).Valittdman yhteyden kasilla olo ei kuitenkaan valttamatta edellyta, etta
esteella tehtaisiin tavaramerkin kaytté mahdottomaksi, vaan valiton yhteys voi
olla kasilla myds silloin, kun esteella tehdaan tavaramerkin kaytto
kohtuuttomaksi. Mikali este on sen luonteinen, etta silla vaarannetaan
vakavasti tavaramerkin asianmukainen kayttd, ei voi olla kohtuullista
edellyttaa tavaramerkin haltijan kaikesta huolimatta kayttavan sita.
Kohtuuttomana voidaan pitaa esimerkiksi sita, etta tavaramerkin haltijan
edellytettaisiin tarjoavan tavaroitaan myytavaksi kilpailijoidensa
myyntipaikoissa. Talloin ei olisi kohtuullista edellyttaa, etta tavaramerkin
haltija mukauttaa yritysstrategiaansa tavaramerkin kaytén mahdollistamiseksi
(Haupl, C-246/05, 53 kohta).

Helsingin hovioikeus on katsonut, etta hyvaksyttavana syyna ei voida pitaa
sellaista estettd, jonka johdosta tavaramerkin kayttaminen estyy pysyvasti
(tuomio 29.11.2013, Helsingin HO:2013:3136, Voimariini). Mydskaan yleinen
taloudellinen tilanne, finanssikriisi tai muiden elinkeinonharjoittajien vaitetyt
tavaramerkin vaarinkaytot eivat ole hyvaksyttavia syita tavaramerkin
kayttamattomyydelle (Helsingin HO:2014:1443, Helmi).

Tavaramerkin tosialliseksi kaytoksi katsotaan myas:

- tavaramerkin kayttaminen muodossa, joka poikkeaa rekisterdidysta
merkista vain sellaisilta osin, etta poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin
erottamiskykyyn

- tavaramerkin paneminen tavaroihin tai niiden paallyksiin vain
maastavientia varten ja
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- tavaramerkin kaytto tavaramerkin haltijan suostumuksella.

Poikkeaman tarkoituksena on antaa rekisterdidyn tavaramerkin haltijalle
mahdollisuus tehdd merkkiin sitd kaupallisesti hyddynnettdessd muunnoksia,
joilla merkki voidaan sen erottamiskykya muuttamatta sopeuttaa paremmin
kyseisten tavaroiden tai palvelujen myyntia ja myynnin edistamista koskeviin
vaatimuksiin (tuomio 18.7.2013, Specsavers, C-252/12, EU:C:2013:497, 29
kohta).

Unionin yleinen tuomioistuin on arvioinut rekisterdidystd merkista poikkeavaa
merkin kayttda ratkaisussa T-146/15 (tuomio 13.9.2016, hyphen v. EUIPO, T-
146/15, EU:T:2016:469). Ratkaisussaan tuomioistuin katsoi, etta
tavaramerkin kaytt6a koskeva edellytys voidaan silloin, kun liiketoiminnassa
kaytetty merkki poikkeaa vain vahaisin osin tavaramerkin rekisterdidysta
muodosta ja kyseiset merkit voidaan siis katsoa kokonaisuutena toisiaan
vastaaviksi, tayttaa esittamalla nayttdé merkin kaytésta siind muodossa, jossa
rekisteroitya tavaramerkkia on kaytetty liiketoiminnassa (tuomion kohta 27).
Ratkaisun mukaan tavaramerkin erottamiskykyyn vaikuttamisen toteaminen
edellyttda merkkiin lisattyjen osien erottamiskyvyn ja hallitsevuuden
tutkimista, jossa on otettava huomioon kunkin osan ominaisuudet seka
suhteellinen asema merkissa. Tallaisen toteamuksen tekemiseksi on myos
otettava huomioon aikaisemman tavaramerkin, jota saatetaan kayttaa
pelkastddn moniosaisen tavaramerkin osana tai yhdessa toisen tavaramerkin
kanssa, ominaisuudet ja erityisesti erottamiskyvyn aste. Mitd heikompi
tallaisen tavaramerkin osana toimivan aiemman tavaramerkin erottamiskyky
on, sitéd helpompi siihen on vaikuttaa lisdamalla itsessaan erottamiskykyinen
0sa, ja sita enemman kyseinen tavaramerkki menettaa kyvystaan tulla
mielletyksi tuotteen alkuperan osoittajana. Kaanteinen toteamus on myos
pateva. Lisaksi kun tavaramerkki koostuu tai muodostuu useista osista ja
kun yksi tai useampi niista ei ole erottamiskykyinen, naiden osien
muuttaminen tai niiden poisjattaminen ei voi vaikuttaa tavaramerkin
erottamiskykyyn kokonaisuutena. Lisaksi edellytetdan, etta rekisterdityyn
tavaramerkkiin tehdyt lisdykset eivat vaikuta tavaramerkin rekisteréidyn
muodon erottamiskykyyn erityisesti sen vuoksi, etta niilla on merkissa
toissijainen asema tai niiden erottamiskyky on vahainen (hyphen v. EUIPO, T-
146/15, 28-31 kohta).

Jos tavaramerkkia kaytetaan sadanndoksen mukaisesti rekisteroidysta merkista
poikkeavassa muodossa, silla ei kaytdn tosiasiallisuutta arvioitaessa ole
merkitysta, onko haltijalle rekisteroity myos poikkeavassa muodossa oleva
merkki.

Tavaramerkin kayttd, joka tapahtuu haltijan suostumuksella esimerkiksi
lisenssin perusteella, rinnastetaan haltijan toimesta tapahtuvaan tavaramerkin
kayttéén. Tavaramerkkia voi kayttaa haltijan suostumuksella myos esimerkiksi
tavaroiden jakelija tai jalleenmyyja. Vaikka tavaramerkin haltija ei siis itse olisi
kayttanyt tavaramerkkia lainkaan, tavaramerkkia voitaisiin katsoa
tosiasiallisesti kaytetyn eika sita voitaisi menettaa kayttamattdmyyden
perusteella, jos sitd on kayttanyt joku haltijan suostumuksella.
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EU:n tuomioistuimen oikeuskaytannossa tosiasiallisen kayton on katsottu
tarkoittavan sita, ettd merkkia todella kaytetadan. Tavaramerkin kayttdéa ei ole
sen kayttd vain symbolisesti eli ainoastaan tavaramerkkioikeuden
sailyttamiseksi. Kaytdn on oltava tosiasiallista, tavaramerkin keskeisen
tehtavan mukaista, eli silla on voitava taata kuluttajalle tai loppukayttajalle se,
etta tavaralla tai palvelulla on tietty alkupera, jolloin kuluttaja tai loppukayttaja
voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa

kyseisen tavaran tai palvelun muualta peréaisin olevista tavaroista tai
palveluista (tuomio 9.12.2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07,
EU:C:2008:696, 13 kohta).

Tavaramerkin tosiasiallinen kayttd edellyttaa tavaramerkin kayttamista
tavaramerkilla suojattujen tavaroiden tai palvelujen markkinoilla eika
ainoastaan kyseessa olevassa yrityksessa. Tavaramerkin suoja ja
oikeusvaikutukset, joihin sen rekisterdinnin perusteella voidaan vedota
kolmatta vastaan, eivat voi jatkua, jos tavaramerkki menettda olemassaolonsa
kaupallisen perusteen eli sen, ettad sen avulla luodaan tai sailytetdan
markkinat tavaroille tai palveluille, jotka on varustettu tavaramerkin
muodostavalla merkilla, muista yrityksista peraisin olevien tavaroiden

tai palvelujen rinnalle. Tavaramerkin kaytdn tosiasiallisuutta arvioitaessa
otetaan huomioon kaikki sellaiset tosiseikat ja olosuhteet, joiden avulla
voidaan osoittaa tavaramerkkia todella kaupallisesti hyddynnettavan ja joita
ovat erityisesti sellaiset kayttotavat, joita voidaan pitda kyseisella talouden
alalla perusteltuina markkinaosuuksien sailyttamiseksi tai luomiseksi
tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa. Asiassa vallitsevien
olosuhteiden arviointi voi nain perustella sen, ettd kyseessa olevan tavaran tai
palvelun luonne, kyseessa olevien markkinoiden ominaispiirteet seka
tavaramerkin kaytén laajuus ja taajuus otetaan huomioon. Ei siis ole
valttdmatonta, ettd tavaramerkin kayttd on maarallisesti huomattava, jotta
kayttda voitaisiin pitda tosiasiallisena, koska se, onko kaytto tosiasiallista,
riippuu kyseessa olevan tavaran tai palvelun ominaispiirteista naiden
tavaroiden tai palvelujen markkinoilla (tuomio 11.3.2003, Ansul BV, C-40/01,
EU:C:2003:145, 35-39 kohta).

Helsingin hovioikeus on katsonut, etta esimerkiksi elintarvikkeille tarkoitetun

tavaramerkin tosiasialliselta kaytolta voitiin edellyttaa sita, etté tavaramerkin

suojaamia tavaroita on markkinoilla asiakkaiden saatavilla (tuomio 3.7.2014,
Helsingin HO:2014:1443, Helmi). Asiassa huomioitiin mm. tavaroiden luonne
seka paivittaistavarakaupan ominaispiirteet.

Rekisterointia ei meneteta, jos tavaramerkkia on tosiasiallisesti kaytetty viiden
vuoden kayttamattdémyysjakson paattymisen jalkeen, mutta ennen
menettamista koskevan hakemuksen vireille tuloa. Talldin ei kuitenkaan oteta
huomioon sellaista tavaramerkin kayttoa, joka on tapahtunut menettamista
koskevan hakemuksen vireille tuloa edeltaneiden kolmen kuukauden
kuluessa, jos kayton valmistelut aloitetaan vasta, kun tavaramerkin haltija on
saanut tiedon siitd, ettd menettdmistad koskeva hakemus voidaan panna
vireille.

Haltija tulee tietoiseksi menettamista koskevan hakemuksen
mahdollisuudesta viimeistaan hakemuksen vireillepanon yhteydessa, mutta
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ajankohta voi olla myds aikaisempi, esimerkiksi suora yhteydenotto
vastapuolelta.

3.1.2. Merkin muuttuminen yleiseksi nimitykseksi

Merkki voi muuttua yleiseksi nimitykseksi. Yleiseksi nimitykseksi muuttuminen
on vain yksi tilanne, jossa tavaramerkki on menettanyt erottamiskykynsa.
Tavaramerkin menettaminen on kuitenkin rajattu vain yleiseksi nimitykseksi
muuttumista koskeviin tilanteisiin.

Merkki voi muodostua yleisesti kaytetyksi nimitykseksi seka merkin haltijan
toiminnan, etta toimimatta jattamisen vuoksi.

3.1.3. Merkin muuttuminen harhaanjohtavaksi

Merkki voi muuttua harhaanjohtavaksi esimerkiksi tavaran luonteen tai
maantieteellisen alkuperan suhteen.

Tavaramerkki voidaan menettad, jos tavaramerkki on tullut harhaanjohtavaksi
rekisterdinnin jalkeen tavaramerkin haltijan tai tdman suostumuksella
tapahtuneen kaytén seurauksena (esim. tuomio 30.3.2006, Emanuel, C-
259/04, EU:C:2006:215).

3.1.4. Yhteiso- ja tarkastusmerkkeja koskevat taydentiavat menettamisperusteet
Yhteiso- tai tarkastusmerkki voidaan lisaksi menettaa, jos:

1. yhteiso- tai tarkastusmerkin haltija ei ryhdy kohtuullisiin toimenpiteisiin
estaddkseen kayttomaaraysten vastaisen merkin kayton; tai

2. kayttomaaraysten muutos on merkitty tavaramerkkirekisteriin
tavaramerkkilain 82 §:n 2 momentin vastaisesti, paitsi jos yhteis6- tai
tarkastusmerkin haltija tayttaa kyseisen sddnndksen mukaiset
edellytykset tekemalld uuden muutoksen kayttomaarayksiin

Lisaksi yksinoikeus yhteisdmerkkiin voidaan menettaa, jos yhteisémerkin
kayttaminen sen kayttdon oikeutettujen toimesta on johtanut siihen, etta
yhteisémerkki on omiaan johtamaan yleis6a harhaan sen luonteen tai
merkityksen osalta, erityisesti jos se on omiaan vaikuttamaan muulta kuin
yhteisomerkilta.

3.2. Mitatéintiperusteet

Tavaramerkki voidaan mitatdida tavaramerkkilain 12 ja 13 §:n perusteella,
ellei tavaramerkin haltijan passiivisuudesta (15 §) tai muuttuneista
olosuhteista muuta johdu. (Tavaramerkin haltijan passiivisuudesta enemman
luvussa 3.2.2.)

Olosuhteiden muuttumiseksi katsotaan mm. se, etta tavaramerkki on ennen
mitatdintihakemuksen vireillepanopaivaa kaytdssa tullut erottamiskykyiseksi
tai ettd aiemman oikeuden haltija antaa suostumuksensa mitatointiperusteen
olemassa olosta huolimatta.

Patentti- ja rekisterihallitus
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3.21. 12 §:n ehdottomat mitatointiperusteet:

1)
2)

7)

8)

9)

merkin esitys ei ole riittavan selkea ja tasmallinen

tavaramerkki muodostuu yksinomaan muodosta tai muusta
ominaispiirteesta, joka:

on tavaralle tai palvelulle luonteenomainen,

on valttdmatdn teknisen tuloksen saavuttamiseksi tai

vaikuttaa olennaisesti tavaran tai palvelun arvoon

merkki on erottamiskyvyton

se on lain, yleisen jarjestyksen tai hyvan tavan vastainen

se on omiaan johtamaan yleis6a harhaan

merkkiin on ilman asianomaista lupaa otettu valtion vaakuna, lippu tai
muu tunnuskuva, suomalainen kunnanvaakuna taikka kansainvalisen
valtioiden valisen jarjeston lippu, vaakuna tai muu tunnuskuva tai tunnus,
tai muu Suomea velvoittavaan kansainvaliseen sopimukseen perustuva
suojattu tunnus

merkkiin on ilman asianomaista lupaa otettu rekisteréitavan tavaramerkin
kayttdkohteena olevia tai niiden kaltaisia tavaroita koskeva virallinen
tarkastus- tai takuumerkki taikka tarkastus- tai takuuleima

merkkiin on ilman asianomaista lupaa otettu jotain sellaista, jonka
ottaminen merkkiin voi aiheuttaa vaaran siita, ettd yleisod sekoittaa
tavaramerkin 6 tai 7 kohdassa tarkoitettuun merkkiin, lippuun, vaakunaan,
tunnuskuvaan, tunnukseen tai leimaan

se on alkuperanimityksen tai maantieteellisen merkinnan suojan vastainen

10) merkki vastaa tai olennaisilta osin jaljittelee kasvilajikkeen lajikenimea ja

sen kattamat tavarat tai palvelut ovat samaa tai laheista sukua
kasvilajikkeen kanssa

11) tavaramerkkirekisterissa on jo samaa merkkia koskeva aiempi

yhteisdmerkkihakemus tai-rekisterdinti samoille tavaroille tai palveluille

12) tavaramerkkirekisterissa on jo samaa merkkia koskeva aiempi

tarkastusmerkkihakemus tai —rekisterdinti samoille tavaroille tai palveluille

Tavaramerkki on mitatditava myads, jos tavaramerkin hakija on tehnyt
rekisterdintihakemuksen vilpillisessa mielessa.

3.2.2. 13 §:n suostumuksenvaraiset mitatointiperusteet:

1)

2)

3)

Patentti- ja rekisterihallitus
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merkki on sama kuin samoja tavaroita tai palveluja varten rekisteroity tai
vakiintunut aiempi merkki (kansallinen, kansainvalinen tai EU-
tavaramerkki)

merkki aiheuttaa yleisén keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, etta
se on sama tai samankaltainen kuin aiempi tavaramerkki, (kansallinen,
kansainvalinen tai EU-tavaramerkki) joka on rekisteroity tai vakiintunut
samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten;

merkki on sama tai samankaltainen kuin aiempi Suomessa tai Euroopan
unionissa laajalti tunnettu tavaramerkki, riippumatta siita kaytetaanko sita
samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, jos:
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a) merkin aiheeton kayttdé merkitsee epaoikeudenmukaisen edun
saamista laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvysta tai maineesta;
tai
b) merkin aiheeton kayttd on haitaksi laajalti tunnetun tavaramerkin
erottamiskyvylle tai maineelle

4) merkki aiheuttaa vaaran, etta yleis6 sekoittaa sen toisen
elinkeinonharjoittajan aiempaan suojattuun toiminimeen, aputoiminimeen,
toiminimen vieraskieliseen kdannokseen tai toissijaiseen tunnukseen:
a) jonka toimiala on sama tai samankaltainen tavara- ja palveluluettelon
sisaltdmien tavaroiden tai palvelujen kanssa
b) joka on erittain hyvin vakiintunut ja yleisesti tunnettu, ja samankaltaisen
tavaramerkin kayttaminen tietaisi toiminimen liikearvon sopimatonta
hyvaksikayttda tai
c) joka on vakiintunut, ja toiminnan erityiseen laatuun nahden
samankaltaisen tavaramerkin kayttaminen ilmeisesti vahentaisi
toiminimen liikearvoa

5) merkin kayttd loukkaisi aiempaa tekijanoikeutta teokseen tai aiempaa
oikeutta maarata valokuvasta

6) merkin kayttd loukkaisi toisen aiempaa mallioikeutta

7) merkki luo mielikuvan toisen aiemmasta nimesta tai muotokuvasta, jollei
nimi tai muotokuva ilmeisesti tarkoita jotakuta kauan sitten kuollutta

8) tavaramerkin haltijan asiamies on hakenut tavaramerkin rekisterdintia
omissa nimissaan ilman haltijan lupaa, ellei rekisterdinnille ole patevaa
syyta

9) on olemassa aiempi alkuperanimitysta tai maantieteellistd merkintaa
koskeva hakemus edellyttden, etta kyseinen nimitys tai merkinta
my6hemmin rekisterdidaan ja rekisterdinti antaa oikeuden kieltaa
myo&hemman tavaramerkin kayton

Jos mitatointia vaaditaan aiemmin rekisterdidyn tavaramerkin, toiminimen tai
aputoiminimen nojalla, jonka rekisterdintimenettely on saatu paatdkseen
vahintaan viisi vuotta ennen mitatdintia koskevan hakemuksen vireillepanoa,
aiemmin rekisteroidyn tavaramerkin tai toiminimen haltijan on myéhemman
tavaramerkin haltijan pyynnésta osoitettava, ettd aiempaa tavaramerkkia tai
toiminimea on tosiasiallisesti kaytetty mitatointia koskevan hakemuksen
edeltavan viiden vuoden jakson aikana niissa tavaroissa tai palveluissa, joihin
hakemus perustuu, tai etta kayttamatta jattdmiseen oli patevat syyt
(tosiasiallisesta kaytostd enemman jaksossa 3.1.1).

Jos viiden vuoden jakso oli paattynyt ennen mydhemman tavaramerkin
hakemis- tai etuoikeuspaivaa, aiemman tavaramerkin tai toiminimen haltijan
on lisaksi osoitettava, etta aiempi tavaramerkki tai toiminimi oli otettu
tosiasiallisesti kayttdon hakemis- tai etuoikeuspaivaa edeltaneen viiden
vuoden jakson aikana, tai etta kayttdmattdmyydelle on patevat syyt.

Aiempi rekisterdity tavaramerkki tai toiminimi otetaan hakemuksen
tutkimisessa huomioon ainoastaan niiden tavaroiden tai palveluiden osalta,
joissa sita on osoitettu kaytetyn tai kayttamattémyydelle on patevat syyt.
Tosiasiallista kayttda koskevan nayton puutuminen ei mitatointia koskevassa
asiassa johda aiemman oikeuden menettamiseen, vaan siihen, ettei
mitatointia koskeva hakemus menesty.

Patentti- ja rekisterihallitus
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Aiemman EU-tavaramerkin tosiasiallinen kaytté maaritetdan EU-
tavaramerkkiasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Rekisterointid ei kuitenkaan mitatdida, jos sitd on haettu vilpittdmassa
mielessa ja aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole ryhtynyt viiden vuoden
kuluessa siita, kun sai tietdd myohemman tavaramerkin kaytosta,
toimenpiteisiin myohemman tavaramerkin kayton estamiseksi. Jos
mydhemmin rekisterditya tavaramerkkia on kaytetty ainoastaan osassa niista
tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisterodity, mydhempi
tavaramerkki voidaan mitatéida osittain muiden kuin ndiden tavaroiden ja
palveluiden osalta.

Tavaramerkkia ei myoskaan voida mitatdida aiemman tavaramerkin
perusteella, jos mydhemman tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspaivana,
aiempi tavaramerkki ei ollut viela tullut erottamiskykyiseksi, ei ollut viela tullut
riittdvan erottamiskykyiseksi, jotta merkkien valilla olisi sekaannusvaara tai
aiempi tavaramerkki ei ollut viela laajalti tunnettu.

3.2.3. Yhteiso6- ja tarkastusmerkkeja koskevat taydentavat mitatointiperusteet:
Yhteis6- tai tarkastusmerkki voidaan lisdksi mitatdida, jos:

1. rekisterdinti ei tayta 80 §:n 2 tai 3 momentissa tai 81 §:ssa sdadettyja
edellytyksia
o Yyhteisomerkin haltijalla tulee olla jasenia
o tarkastusmerkin haltijan tulee tarkastaa tai valvoa rekisterdinnissa
yksilGityja tavaroita tai palveluja tai antaa niita koskevia
maarayksia
o tarkastusmerkin haltija ei saa harjoittaa liiketoimintaa, johon liittyy
varmennettujen tavaroiden tai palvelujen tarjoaminen
o Yyhteiso- ja tarkastusmerkkirekisterdinnin liitteena on oltava selvitys
haltijan toiminnan laadusta, oikeushenkildn sd&nndt ja merkin
kayttomaaraykset
o kayttdbmaarayksista tulee ilmeta
= Kkenelld on lupa kayttaa merkkia
=  muut merkin kayttamisen edellytykset
= seuraamukset kayttdbmaaraysten vastaisesta kaytosta
= yhteisdmerkkien osalta oikeushenkil6on jaseneksi
liittymisen edellytykset
o kayttomaaraykset eivat saa olla lain yleisen jarjestyksen tai
hyvan tavan vastaisia
2. yhteisdmerkki on omiaan johtamaan yleis6a harhaan sen luonteen tai
merkityksen osalta, erityisesti jos se on omiaan vaikuttamaan muulta kuin
yhteisomerkilta
3. tavaramerkkirekisterissa on jo samaa merkkia koskeva aiempi
tavaramerkkihakemus tai -rekisterointi samoille tavaroille tai palveluille

Patentti- ja rekisterihallitus
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4. Menettely PRH:ssa

Hakemus kirjataan tavaramerkkirekisteriin ja sille annetaan hakemusnumero,
joka on muotoa H201900001 (ensimmainen vuonna 2019 saapunut
hallinnollinen menettamis- ja mitatéintihakemus). Kun hakemus on kirjattu
kasittelyjarjestelmaan, myds ulkoisessa tietokannassa nakyy, etta
menettamis-ja mitatdintihakemus on tehty.

Jos hakemuksessa on puutteita, PRH kehottaa hakijaa tdydentamaan
hakemuksensa kahden kuukauden maaraajassa. Jos hakijoita on useampia,
valipaatos lahetetaan ensimmaiselle hakijalle. Jos hakija ei maaraajassa
tdydenna hakemusta, niin asiassa tehdaan tutkimattajattamispaatos.

4.1. Tiedoksi antaminen

PRH antaa tavaramerkin menettamista tai mitatodintia koskevan hakemuksen
tiedoksi tavaramerkin haltijalle tai asiamiehelle, jos tavaramerkkirekisteriin on
merkitty asiamies. Jos kansainvalisen rekisterodinnin haltijalla ei ole
tavaramerkkirekisteriin merkittya asiamiesta, hakemus annetaan tiedoksi
WIPO:n rekisteriin merkitylle asiamiehelle tai jos asiamiesta ei lainkaan ole
merkittyna kansainvalisen rekisteroinnin haltijalle. Aikaa lausunnon
antamiseen on kaksi kuukautta.

Annettua maaraaikaa voidaan pyynnosta pidentaa kerran 55 euroa maksua
vastaan. Pidennys mydnnetaan myos kahden kuukauden pituisena.
Mahdolliset seuraavat pidennykset edellyttavat maksun lisaksi perusteltua
syyta. Kesapidennyksia on kuitenkin mahdollista saada ilman perusteluja, jos
lausunnon antamisen maaraaika paattyy 1.6. — 31.8.

Jos menettamista tai mitatointia koskevan hakemuksen kohteena olevaan
tavaramerkkiin on tavaramerkkirekisteriin merkitty panttioikeus tai lisenssi,
PRH antaa hakemuksen tiedoksi myds pantin- tai lisenssinhaltijalle.
Lausuminen ei tee pantin- tai lisenssinhaltijasta asianosaista, eika hanelle
laheteta asiaa koskevia mydhempia lausumia tai paatoksia.

4.2, Lausunnot

Lausunnon antamiseen varataan kahden kuukauden maaraaika (katso
maaraajan pidennyksistad kohdasta 4.1.).

Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin haltija voi vedota aiemmin
rekisterdidyn tavaramerkin tosiasiallisen kayton puuttumiseen lausuessaan
hakemuksesta ensimmaisen kerran. Kayttamattomyyteen ei saa enaa
myodhemmissa lausumissa vedota.

Lausunto tulisi antaa tavaramerkkirekisterdinnin kielelld, joka on myos asian
kasittelykieli.

Patentti- ja rekisterihallitus
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Lausunnot tulisi toimittaa sahkodisen palvelun kautta:
https://epalvelut.prh.fi/tmposti/fi. My®s liitteet tulisi toimittaa sahkoisessa
muodossa; asiakirjat PDF- (mielellaan PDF/A), kuvat JPEG-, videotiedostot
MP4- ja danitiedostot MP3-muodossa. Sahkdisessa palvelussa yksittaisen
litetiedoston enimmaiskoko on 15 Mt, mutta palvelussa voi liittda useita
tiedostoja. Sahkopostin liitteena voi lahettaa tiedostoja yhteensa enintdan 15
Mt:n verran.

Todisteet tulisi toimittaa suomeksi tai ruotsiksi. Paasaantdisesti todisteeksi
hyvaksytaan myos englanninkielistd materiaalia. Muun kielisista
materiaaleista tulee paasaantdisesti toimittaa mukana kdannds.

Hakemuksen tekijalle varataan paasaantdisesti yksi mahdollisuus lausua
merkin haltijan vastineesta. Tasta lausunnosta on myos merkinhaltijalla
mahdollisuus lausua. Paasaantoisesti asianosaisille varataan siis
mahdollisuus lausua asiasta kahdesti. Taman jalkeiset lausumat annetaan
kylla edelleen tiedoksi asianosaisille, mutta ilman maaraaikaa lausunnon
antamiseen ja asia siirretaan ratkaistavaksi.

Lausuntokierrokset paattyvat paasaantdisesti tavaramerkin haltijan
lausumaan. Jos toinen osapuolista kuitenkin jattaa lausumasta maaraajassa
tai ilmoittaa pelkastaan, etta hanella ei ole mitdan lausuttavaa, asia siirretdan
ratkaistavaksi.

Tavaramerkin haltijan lausunnoksi katsotaan kirjelma, jossa haltija
ensimmaisen kerran edes joltakin osin vastaa hakemukseen ja siina
esitettyihin vaatimuksiin. Pelkkda maaraajan pidennyspyyntda ei lasketa
lausunnoksi.

Jos mydhemmissa lausumissa on jotakin sellaista selvitystd, joka voi
vaikuttaa asian ratkaisuun, myods nama lausumat annetaan tiedoksi
mahdollisuudella lausua asiasta kahden kuukauden maaraajassa.

4.3. Hakemuksen peruuttaminen

Hakemus voidaan peruuttaa niin kauan kuin asiassa ei ole tehty paatosta. Jos
hakemus peruutetaan, hakemusmaksua ei palauteta.

Jos hakemusta koskevasta tavaramerkista on luovuttu menettelyn aikana joko
kokonaan tai niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita hakemus koskee,
luopumisesta ilmoitetaan hakijalle, niin etta hanen on mahdollista peruuttaa
hakemuksensa. My6s muista kasittelyn aikana rekisterdintiin tehtavista
muutoksista ilmoitetaan hakijalle.

4.4. Kasittelyn keskeyttaminen

Asian kasittelya ei voida keskeyttda pelkastaan osapuolten pyynndsta.
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Asian kasittely keskeytetaan eli asia laitetaan poydalle viran puolesta, jos
esimerkiksi hakemuksen perusteena oleva tavaramerkki on viela
hakemusvaiheessa tai sitéd koskeva vaitemenettely tai menettamis- tai
mitatointimenettely on kesken. Kasittely keskeytetaan myos, jos jotakin
hakemuksen perustetta koskeva tai muutoin asian ratkaisemisen kannalta
oleellinen tuomioistuinmenettely on vireilla.

4.5. Asian ratkaiseminen

Asia ratkaistaan hakemuksen ja sen johdosta annettujen lausuntojen
perusteella. PRH siis tutkii asian vain vaatimuksen mukaisessa laajuudessa.

Asian kasittelykielena on tavaramerkkirekisterdinnin kieli eli suomi tai ruotsi.
Jos tavaramerkkihakemus on tehty englanniksi, asia kasitellaan silla kielella,
joka on hakemuksessa valittu kasittelykieleksi.

Kasittely on kirjallista, eika suullisia kuulemisia siis paasaantdisesti jarjesteta
(katso asiasta tarkemmin hallintolain 37 §).

Jos perusteita rekisterdinnin menettamiselle tai mitatdinnille ei ole, hakemus
hylataan. Jos perusteita rekisteréinnin menettamiselle tai mitatodinnille on,
rekisterdinti menetetdan tai mitatéidaan joko kokonaan tai osittain.

Virasto voi ratkaista hakemuksen, vaikka merkin haltija ei olisi lausunut
asiasta. Mikali hakemus on tehty merkin kayttamattdmyyden perusteella, eika
merkin haltija toimita nayttéa merkin kaytdsta, katsotaan, ettei merkkia ole
kaytetty ja se menetetadn vedotuilta osin, ellei hakemus ole ilmeisen
perusteeton. limeisen perusteeton hakemus voisi olla esimerkiksi niissa
tilanteissa, kun viiden vuoden kayttamattomyysaika ei ole tayttynyt.

Kun paatds on lainvoimainen, merkin tila kirjataan tavaramerkkirekisteriin
paatoksen mukaisesti. Jos merkkia ei ole menetetty tai mitatoity tai se on vain
osittain menetetty tai mitatoity, tavaramerkin tilaksi palautuu "Rekisterdity”.
Jos hakemus hyvaksytadan ja merkki menetetaan tai mitatdidaan,
tavaramerkin tilaksi muutetaan "Menetetty”, "Mitatoity” tai
"Menetetty/mitatoity”.

4.6. Paitoksesta valittaminen

Patentti- ja rekisterihallituksen paatokseen haetaan muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen. Muutosta voi hakea se jolle paatés on vastainen. Valitus
on tehtava 60 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista ja valitus on
maksullinen. Patentti- ja rekisterihallitus liittaa paatékseensa
valitusosoituksen. Lisatietoja valituksen tekemisesta ja menettelysta saa
markkinaoikeudesta.
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5. Oikeusvaikutukset

Rekisteroidylla tavaramerkilla ei katsota olleen menettamista koskevan
hakemuksen vireilletulopaivasta alkaen tassa laissa tarkoitettuja vaikutuksia
siltd osin, kuin haltijan oikeudet on kumottu. Menettamista koskevassa
paatoksessa voidaan hakijan pyynnosta vahvistaa aikaisempi paiva, jona
jokin menettdmisperuste on iimennyt.

Rekisteroidylla tavaramerkilla ei katsota alun perin olleen tdman lain mukaisia
vaikutuksia siltd osin, kuin tavaramerkki on mitatoity.

Menetetty tai mitatoity tavaramerkki poistetaan tavaramerkkirekisterista
menetetyilta tai mitatoidyilta osin.

6. Hallinnollisen menettelyn ja tuomioistuinmenettelyn valinen suhde
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Tavaramerkin menettdmista tai mitatdintia koskevaa hakemusta ei oteta
Patentti- ja rekisterihallituksessa tutkittavaksi, jos samaa tavaramerkkia
koskeva asia on vireilla tuomioistuimessa samojen asianosaisten valilla.

Tavaramerkin menettamista tai mitatointia koskevan hakemuksen kasittely
Patentti- ja rekisterihallituksessa raukeaa, jos samaa tavaramerkkia koskeva
asia tulee vireille tuomioistuimessa samojen asianosaisten valilla.

Samaa tavaramerkkia koskevia asioita ovat ainakin tavaramerkin
menettamista ja mitatointia koskevat asiat, loukkausasiat ja vahvistuskannetta
koskevat asiat.

Jos samaa tavaramerkkia koskeva asia on vireilla tai tulee vireille
tuomioistuimessa, mutta asianosaiset eivat ole samoja, PRH jaa odottamaan
tuomioistuimen ratkaisua asiassa.

Markkinaoikeus ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle, mikali
markkinaoikeudessa tulee vireille samaa tavaramerkkia koskeva kanne.

Jos tavaramerkin menettamista tai mitatdintia koskeva hakemus tai kanne on
lainvoimaisesti ratkaistu, uutta menettamista tai mitatointia koskevaa
hakemusta ei oteta tutkittavaksi, jos asia koskee samoja asianosaisia, samaa
tavaramerkkia, samaa vaatimusta ja samoja perusteita, paitsi jos olosuhteet
ovat olennaisesti muuttuneet.
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7. Erityiskysymyksia

7.1. Menettamisen ja mitattomyyden vahvistaminen jalkikdteen

Jos kansallinen tavaramerkki tai Suomessa voimassa oleva kansainvalinen
rekisterdéinti on ollut perusteena EU-tavaramerkin aiemmuusvaatimukselle ja
tavaramerkista tai kansainvalisesta rekisterdinnistd on luovuttu tai sen
voimassaolon on annettu paattya, sen menettdminen tai mitattémyys voidaan
vahvistaa jalkikateen, edellyttden, ettd menettdmiseen tai mitattdmyyteen olisi
voitu vedota myos ajankohtana, jolloin tavaramerkista luovuttiin tai jolloin sen
voimassaolo paattyi. Talldin aiemmuuden vaikutukset lakkaavat.

7.2. Osapuolen vaihtuminen menettelyn aikana

Jos merkin tai muun oikeuden haltija vaihtuu menettelyn aikana, niin
perusperiaatteena on, etta uusi haltija korvaa entisen haltijan menettelyssa.

Uuden tai vanhan haltijan on ilmoitettava haltijan muutoksesta PRH:lle ja
toimitettava siita virastoon myds todisteet. Jos uusi haltija ei toimita vaadittuja
todisteita, menettelya jatketaan vanhan haltijan kanssa.

7.3. Seuraamukset koskien ilman suostumusta asiamiehen nimiin rekisteroitya tavaramerkkia
koskien

Jos merkin mitatdimista haetaan silla perusteella, ettd tavaramerkki on ilman
tavaramerkin haltijan suostumusta rekisterdity tavaramerkin haltijan asiamiehen
nimissad, merkin oikea haltija voi vaatia rekisterdinnin mitatéinnin sijaan, ettd asiamies
velvoitetaan luovuttamaan tavaramerkkirekisterdinti tavaramerkin oikealle haltijalle.

Tallaisessa tapauksessa tavaramerkin luovutuksen merkitsemista
tavaramerkkirekisteriin tulee pyytad PRH:lta erilliselld hakemuksella.

Patentti- ja rekisterihallitus
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