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Tavaramerkin
suojaaminen ulkomailla

Tavaramerkin rekisterointi
ulkomailla voidaan toteuttaa
kolmella tavalla. Hakija voi hakea
rekisterointia suoraan kansallisista
virastoista tai useissa tapauksissa
han voi kayttaa hyviakseen
kansainvalisia jarjestelmia. Tassa
esitteessa kerrotaan Euroopan
Unionin aluetta koskevasta yhteison
tavaramerkista seka tavaramerkin
kansainvalisesta rekisteroinnista
Madridin poytakirjan mukaisesti.

Euroopan Unionin aluetta koskeva

yhteison tavaramerkki

Euroopan Unionin aluetta koskeva yhteison
tavaramerkin rekisterdintijarjestelma
mahdollistaa rekisterdintisuojan saamisen
yhdelld hakemuksella koko EU:n alueelle.
Yhteison tavaramerkilld on ns. yhtenadinen
luonne, joka tarkoittaa sita, etté tavaramerkki
voidaan rekisterdida ainoastaan koko EU:n
alueelle ja rekisterdinnin oikeusvaikutukset
ovat koko talla alueella samat. Rekisterdinnin
suorittaa Euroopan yhteisén sisamarkkinoilla
toimiva yhdenmukaistamisvirasto eli yhteison
tavaramerkkivirasto, OHIM. Yhteison
tavaramerkkia koskeva hakemus voidaan jattaa
joko suoraan yhteisdn tavaramerkkivirastoon
tai jasenvaltion rekisteriviranomaiselle
(Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus).
Yksinoikeus yhteisdn tavaramerkkiin voidaan
saada ainoastaan rekisteroinnilla. Hakemus-
lomakkeita ja lisatietoja on saatavissa yhteison
tavaramerkkivirastosta (www.oami.europa.eu)
tai PRH:sta.

) Mika on yhteison tavaramerkki?

Yhteisdn tavaramerkilla tarkoitetaan
tavaramerkkia, jonka Euroopan yhteison
sisamarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamis-
virasto OHIM on rekisterdinyt yhteisén
tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen
nojalla.

) Milla alueella se on voimassa?

Yhteison tavaramerkki on voimassa koko EU:n
alueella ja se voidaan rekisterdida ainoastaan
koko télle alueelle (ns. yhtendinen luonne).
Siten este yhdessa jasenmaassa estaa
rekisterdinnin kaikissa EU-maissa.



Kuinka kauan yhteison tavaramerkki
on voimassa?

Yhteisdn tavaramerkin rekisterdinnin
voimassaolo on 10 vuotta hakemispaivasta
alkaen. Rekisterdinti voidaan uudistaa 10
vuoden jaksoissa. Rekisterdinti uudistetaan
haltijan tai hanen valtuuttamansa henkilén
pyynnodsta, mikali uudistamismaksut on
suoritettu.

Minkalainen merkki voi olla
hakemuksen kohteena?

Hakemuksen kohteena voi olla mika tahansa
merkki, joka voidaan esittda graafisesti; esim.
sana, kuvio, kirjain, numero, tavaroiden tai
niiden paallyksen muoto. Merkin tulee kuitenkin
olla erottamiskykyinen. Yhteison tavaramerkkia
ei paasaantoisesti voida muuttaa vireilletulon
jalkeen.

Miten yksinoikeus saadaan?

Yksinoikeus yhteisdn tavaramerkkiin voidaan
saada ainoastaan rekisterdinnilla. Hakemus
voidaan jattaa joko yhteison tavaramerkki-
virastoon tai jasenvaltion rekisteriviranomaiselle
(Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus).

Kuka voi hakea yhteison
tavaramerkkia?

Yhteison tavaramerkin haltijana voivat olla
luonnolliset henkil6t tai oikeushenkildt, mukaan
lukien julkisoikeudelliset yhteisoét, jotka ovat:

jasenvaltioiden kansalaisia;

muiden valtioiden kansalaisia edellyttaen,
ettd kyseinen valtio on osapuolena
teollisoikeuden suojelemista koskevassa
Pariisin yleissopimuksessa tai Maailman
kauppajarjeston perustamissopimuksessa
(WTO);

sellaisten valtioiden kansalaisia, jotka eivat
ole osapuolina Pariisin yleissopimuksessa,
mutta joilla on kotipaikka tai todellinen ja
toiminnassa oleva teollinen tai kaupallinen
like Euroopan yhteiséssa tai Pariisin
yleissopimuksen osapuolena olevassa
valtiossa;

muita kuin edellisessa kohdassa mainittuja
kansalaisia, joiden kotipaikkavaltio ei ole
osapuolena Pariisin yleissopimuksessa tai
Maailman kauppajarjeston perustamis-
sopimuksessa, mutta jotka soveltavat
tavaramerkkien osalta ns. vastavuoroisuus-
periaatetta.

Mita yhteison tavaramerkin
rekisterdinti maksaa?

Yhteison tavaramerkin rekisterdintia koskevat
maksut l6ytyvat yhteison tavaramerkkiviraston
Internet-osoitteesta http://oami.europa.eu seka
tdman esitteen liitteesta. Edella mainitut maksut
suoritetaan suoraan yhteison tavaramerkki-
virastoon. Jos hakemus jatetdan Patentti- ja
rekisterihallituksen kautta, PRH perii lisaksi
yhteison tavaramerkin vastaanottomaksun.



Mita tietoja hakemuksessa on
oltava?

Hakemuslomake on saatavissa yhteison
tavaramerkkiviraston Internet-osoitteesta
http://oami.europa.eu tai PRH:sta.

Hakemuksessa on oltava:

pyyntd merkin rekisteréimiseksi,
tiedot hakijan yksil6imiseksi,

luettelo tavaroista tai palveluista;

pelkka luokkanumeron merkinta ei ole
riittdva, vaan tavarat ja palvelut on aina
lueteltava (ilmaisu "kaikki tavarat ja palvelut
ei ole hyvaksyttavissa)

»

tavaramerkin kuvaus; mikali kyseessa on
muu kuin sanamerkki, merkin kuvauksen on
oltava liitteena

allekirjoitus.

Hakemuksen voi toimittaa suoraan yhteison
tavaramerkkivirastoon sahkdisesti tai esim.
faksilla tai sen voi jattaa Patentti- ja
rekisterihallitukseen, joka toimittaa sen edelleen
yhteisén tavaramerkkivirastoon.

Milla kielella asioidaan?

Hakemuksessa on mainittava kaksi kielta. ltse
hakemuksen voi tehda milld tahansa EU:n
virallisista kielista (esimerkiksi suomeksi), mutta
hakijan on lisdksi nimettdva hakemuksessa
yksi yhteisdn tavaramerkkiviraston
tydskentelykielista (englanti, espanja, italia,
ranska tai saksa) mahdolliseksi
menettelykieleksi. Esim. vaite-, menettamis-,
mitattdmyys- ja muutoksenhakumenettelyt
kaydaan valitulla menettelykielelld, elleivat
osapuolet toisin sovi.

Kuka voi olla edustaja?

Paasaantoisesti asiamiespakkoa ei ole. Hakijaa
voi edustaa yhteisdn tavaramerkkiviraston
listalle hyvaksytty asiamies tai esim. Suomessa
toimimaan oikeutettu asianajaja. Myo6s
hakijayhtion tyontekija voi olla ns.
tyontekijaedustaja.

Mista saa tietaa rekisteroinnin
mahdolliset esteet?

Yhteison tavaramerkkirekisteriin merkittyja
yhteison tavaramerkkeja ja yhteison
tavaramerkkihakemuksia voi etsid CTM Online
-palvelun avulla, joka 16ytyy yhteisén
tavaramerkkiviraston Internet-osoitteesta
http://oami.europa.eu seka julkaisuista (ks.
jaliempana). Mahdolliset kansalliset esteet
I6ytyvat kunkin asianomaisen valtion
rekistereistd. Linkkeja kansallisten virastojen
kotisivuille 10ytyy esim. PRH:n tavaramerkit/linkit
-sivuilta.

Voiko etuoikeutta vaatia?

Jos hakija haluaa vedota aikaisempaan
hakemukseen perustuvaan etuoikeuteen
(Pariisin sopimukseen tai WTO -sopimukseen
perustuva ns. sopimusetuoikeus), hdnen on
tehtava yhteisdn tavaramerkkivirastolle
etuoikeusilmoitus ja toimitettava jaljennos
aikaisemmasta hakemuksesta seka
tarvittaessa kdannds yhdella viraston
tyoskentelykielista.

Mita on aiemmuus?

Hakija voi vaatia aiemmuutta samaa merkkia
koskevien aikaisempien kansallisten
rekisterdintiensa perusteella sen jasenvaltion
osalta, jossa tavaramerkki on rekisterdity.

Aiemmuutta voidaan pyytaa jo
hakemusvaiheessa tai myohemmin vaikka
rekisterdinnin jalkeen. Myébhemman pyynnén
edellytyksena on, etta tavarat ja palvelut ovat
identtiset haetun yhteison tavaramerkin kanssa.
Hakemusvaiheessa riittda, etta yhteisén
tavaramerkin tavarat ja palvelut sisaltyvat
aikaisempaan rekisterdintiin.

Kun aiemmuus on merkitty yhteisén
tavaramerkkirekisteriin, haltija voi luopua
aiemmasta kansallisesta rekisterdinnista ja
hanella pysyvat samat oikeudet, kuin jos
aikaisempi kansallinen rekisterdinti olisi
edelleen voimassa.



Yhteison tavaramerkin
muuntaminen kansallisiksi
tavaramerkkihakemuksiksi?

Muuntaminen tulee yleensa kyseeseen
tilanteessa, jossa yhteisén tavaramerkin
rekisterdintia ei joiltain osin hyvaksyta yhteison
tavaramerkkivirastossa. Talléin hakija voi
pyytaa yhteison tavaramerkkivirastosta
hakemuksensa muuntamista kansallisiksi
tavaramerkkihakemuksiksi.
Muuntamismahdollisuus koskee myds
rekisterdityd yhteison tavaramerkkia. Hakija
saa tietyin edellytyksin lukea edukseen yhteisdn
tavaramerkkihakemuksen hakemispaivan seka
mahdollisen etuoikeuspaivan ja aiemmuuden.
Muuntamismaksun lisaksi hakijan on
suoritettava kansallinen maksu. Suomessa
vaaditaan muunnetun hakemuksen
tavaraluettelon jattdmista suomen tai ruotsin
kielella. Lisaksi hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa
Suomessa, tulee olla asiamies.

Mitka ovat yhteison
tavaramerkkiviraston julkaisut?

OHIM julkaisee Internetissa yhteisdn
tavaramerkkilehted (Community Trade Marks
Bulletin) ja virallista lehtea (Official Journal).
Lehdet on luettavissa ilmaiseksi OHIMin
kotisivuilla.

Mista voi kysya hakemuskasittelyyn
liittyvia tietoja?

Kaikki kyselyt jatettyyn hakemukseen ja sen
kasittelyyn liittyen tulee tehda suoraan yhteisén
tavaramerkkivirastoon. Yleisneuvoja saa myos
PRH:sta.

Tavaramerkin kansainvalinen

rekisterointi Madridin poytakirjan
mukaisesti

Tavaramerkkien kansainvalista rekisterointia
koskeva ns. Madridin pdytakirja tuli voimaan
1.4.1996. Poytakirjaan on lokakuuhun 2007
mennessa liittynyt 74 valtiota ja yksi valtioiden
valinen jarjestd (EY). Kansainvalista
rekisterdintia voi Suomessa hakea Suomen
kansalainen tai se, jolla on Suomessa
kotipaikka tai todellinen ja toimiva
teollisuuslaitos tai kauppaliike. Edellytyksena
on, ettd hanella on samaa merkkia koskeva
rekisterdinti tai vireilla oleva hakemus
Suomessa. Hakemus tehdaan englannin
kielella Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka
tutkittuaan kansainvalisen- ja kansallisen
hakemuksen vastaavuuden toimittaa sen
edelleen Maailman henkisen omaisuuden
jarjeston (WIPO) kansainvaliseen toimistoon
Geneveen.

Kansainvalisen rekisterointihakemuksen
vastaanottomaksu suoritetaan Patentti- ja
rekisterihallitukselle, kun taas muut
kansainvaliseen hakemukseen liittyvat
nimettyjen maiden seka tavara- ja
palveluluokkien mukaan maaraytyvat maksut
suoritetaan suoraan edelld mainittuun
kansainvaliseen toimistoon, WIPOon.

Mika on tavaramerkin
kansainvalinen rekisterointi?

Kansainvalisella rekisterdinnilla tarkoitetaan
Madridin pdytakirjan mukaista rekisterointia.
Rekisterdinnin edellytyksena on aina samaa
merkkia koskeva kansallinen rekisterdinti tai
vireilla oleva kansallinen hakemus
alkuperamaassa. Siis esimerkiksi suomalaisella
hakijalla tulee olla Suomessa rekisteroity
tavaramerkki tai vireilla oleva hakemus.
Rekisteroinnin suorittaa Maailman henkisen
omaisuuden jarjeston (WIPO) kansainvalinen
toimisto.



Milla alueella se on voimassa?

Suoja voidaan saada merkille niissa
hakemuksessa nimetyissa maissa tai
yhteis0ssa, joissa Madridin poytakirja on
voimassa. Edellytyksena on, ettei nimetyssa
maassa tai yhteisdssa l6ydy sen lainsaadannon
mukaisesti esteita rekisterdinnille. Hakija voi
viela myéhemmin rekisterdinnin jalkeenkin
tehda pyynnon suojan alueellisesta
laajentamisesta. Tama tapahtuu tekemalla
erillinen hakemus. Myéhemmalle
laajentamiselle voi olla tarvetta esimerkiksi
yrityksen siirtyessa uusille markkina-alueille.

Kuinka kauan rekisterointi on
voimassa?

Rekisterdinti on voimassa 10 vuotta ja
voimassaoloaikaa on mahdollista jatkaa aina
kymmeneksi vuodeksi kerrallaan maksamalla
uudistamismaksu. Voimassaoloaika lasketaan
rekisterdintipaivasta, joka paasaantdisesti on
se paiva, jolloin kansainvalinen hakemus on
saapunut kansalliselle rekisteriviranomaiselle.

TARKEAA: Kansainvalisen rekisterdinnin
voimassaolo on viiden vuoden ajan
riippuvainen siita, pysyyko kansallinen
perushakemus tai —rekisterodinti voimassa.
Esimerkiksi jos kansallinen perushakemus ei
johdakaan rekisterdintiin, kaatuu myos siihen
perustunut kansainvalinen rekisterdinti
nimetyissa maissa.

Minkalainen merkki voi olla
hakemuksen kohteena?

Hakemuksen kohteena voi olla merkki, joka
tayttda kyseisen nimetyn maan kansallisen
lainsdadannon asettamat edellytykset merkin
rekisterdinnille.

Kuka voi hakea rekisterointia?

Madridin pdytakirjan mukaista kansainvalista
rekisterdintia voivat Suomessa hakea Suomen
kansalaiset tai ne, joilla on Suomessa
kotipaikka tai todellinen ja toimiva
teollisuuslaitos tai kauppaliike. Edellytyksena
on, etta hanella on samaa merkkia koskeva
rekisterointi tai vireilld oleva hakemus
Suomessa.

Hakemus

Hakemuslomake on saatavissa WIPO:n
kotisivulta (www.wipo.int) ja PRH:sta.

Madridin poytakirjan mukaiset hakemukset
voidaan jakaa kahteen kategoriaan:

1) Suomi alkuperamaana ja 2) Suomi
kohdemaana.

Suomi on alkuperamaana silloin, kun Suomen
kansalainen tai se, jolla on Suomessa
kotipaikka tai todellinen ja toimiva
teollisuuslaitos tai kauppaliike, hakee Madridin
poytakirjan mukaista kansainvalista
rekisterointia silla perusteella, etta hanella on
samaa merkkia koskeva rekisterointi tai vireilla
ole hakemus Suomessa. Suomi on taas
kohdemaana silloin, kun kansainvalinen
rekisterdinti perustuu jossakin muussa
poytakirjaan littyneessd maassa voimassa
olevaan kansalliseen rekisterointiin tai vireilla
olevaan hakemukseen ja yhdeksi nimetyksi
maaksi on merkitty Suomi.

Kansalliset rekisteriviranomaiset soveltavat
omaa kansallista lainsaadantoaan
kasitellessaan Madridin poytakirjan mukaista
kansainvalista rekisterointia.

Mita rekisterointi maksaa?

Kansainvalisen tavaramerkin rekisterdintia
koskevat maksut 16ytyvat WIPO:n Internet-
osoitteesta http://www.wipo.int/madrid/en/fees/
seka taman esitteen liitteestad. Edelld mainitut
maksut suoritetaan kaikki WIPO:n
kansainvaliselle toimistolle. Suomen ollessa
alkuperamaana Patentti- ja rekisterihallitus
perii vastaanottomaksun. Hakemiseen liittyvien
maksujen laskemista helpottaa edella
mainitusta WIPO:n Internet-osoitteesta I16ytyva
laskuri (Fee Calculator).

Milla kielella asioidaan?

Kunkin maan kansallinen viranomainen voi
maarata, ottaako se hakemuksia vastaan seka
englanniksi, ranskaksi ettd espanjaksi tai
ainoastaan joillakin naista kielista. Suomen
osalta Patentti- ja rekisterihallitus on paattanyt,
ettd hakemusten kieli on englanti.



) Kuka voi olla asiamies?

Asiamiehena voi olla henkild tai yhteisd,
riippumatta asuinpaikasta. Vain yksi edustaja
sallitaan. Nimetty maa saattaa
kieltaytymisilmoitustilanteessa edellyttaa
paikallista asiamiesta.

) Voiko etuoikeutta vaatia?

Madridin pdytékirjan mukaiselle rekisterdinnille
voidaan pyytaa etuoikeutta samalla tavoin kun
kansallisellekin hakemukselle
(perushakemuksesta tai muusta
ensimmaisesta hakemuksesta). Sen sijaan
kansainvalinen rekisterdinti ei voi koskaan olla
ns. ensimmainen hakemus, jonka nojalla
etuoikeutta voidaan pyytaa.

) Kansallisen rekisterdinnin
korvaaminen kansainvalisella
rekisteroinnilla

Madridin poytakirjan mukaisella
kansainvalisella rekisterdinnilla voidaan korvata
voimassa oleva kansallinen rekisterdinti. Tallin
edellytetédan, ettd molemmat rekisterdinnit ovat
saman haltijan nimissa ja kansallisen
rekisterdinnin tavaroiden ja palveluiden tulee
sisaltya kansainvalisen rekisterdinnin tavara-
ja palveluluetteloon.

Rekisteriviranomainen merkitsee pyynndsta
rekisteriin sen, ettd kansainvalinen rekisterdinti
on voimassa ja kuuluttaa siita.

) Kansainvalisen rekisterdinnin
muuttaminen kansalliseksi
hakemukseksi

Kansainvalisen rekisterdinnin muuttaminen
kansalliseksi hakemukseksi tulee kyseeseen
silloin, kun sen perushakemus tai
perusrekisterdinti on kumoutunut 5 vuoden
seurannan aikana ja haltija tekee kansallisen
hakemuksen 3 kk:n kuluessa kansainvalisen
rekisterdinnin lakkaamisesta. Talléin hakija
saa kansalliselle hakemukselleen
kansainvalisen rekisterdinnin paivan.

) Kansalliset rekisterointijarjestelmat

Kolmas keino suojata tavaramerkki ulkomailla,
on kayttaa hyvakseen kansallisia rekisterdinti-
jarjestelmia. Talloin rekisterdintia haetaan
jokaisessa kohdemaassa erillisella
hakemuksella, jonka kasittelee paikallinen
viranomainen kansallisen lainsadadannén
mukaan. Hakemuskielena on kyseisen maan
kieli, ja usein edellytetdan paikallisen
asiamiehen kayttdéa. Tarkempia tietoja saa
kyseisen maan virastosta.

PRH:n kotisivulla on linkit useiden
tavaramerkkivirastojen kotisivuille.

Patentti- ja rekisterihallitus
Tavaramerkit

Asiakaspalvelu 029 509 5855

www.prh.fi
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