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PERUSTELUT

Komissio pitdd Kansalaisten Eurooppa -hankkeen kannalta tidrkednd yhteison
lainsddddannon  yksinkertaistamista ja selkeyttdmistd, jotta siitd saataisiin
yksiselitteisempéé ja luettavampaa tavallisille kansalaisille. Kansalaiset saisivat ndin
uusia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia kdyttdd lainsddddnnon heille tarjoamia erityisid
oikeuksia.

Tatd tavoitetta ei voida saavuttaa niin kauan kuin useita kertoja ja usein
huomattavilta osin muutettuja sddnnoksia ei ole koottu yhteen, vaan niitd on etsittdva
sekd alkuperdisestd sddadoksestd ettd sithen myohemmin tehdyistdi muutoksista.
Voimassa olevien sdénndsten selvittdimiseksi on sen vuoksi tutkittava ja vertailtava
suuri maard saddoksia.

Useita kertoja muutetut sdadokset on téstd syystd kodifioitava, jotta yhteison oikeus
olisi selkedd ja luettavaa.

Tamin vuoksi komissio on 1 pdivini huhtikuuta 1987 tekemilldsn paatokselld’
antanut henkilostolleen ohjeet toteuttaa sddddsten kodifiointi viimeistidén sen jélkeen,
kun niitd on muutettu kymmenen kertaa. Komissio on lisdksi korostanut, ettd timé on
vahimmaissddnto, silld yhteison oikeuden selkeyden ja ymmairrettivyyden
edistdmiseksi yksikoiden olisi pyrittdva kodifioimaan niiden vastuulla olevat tekstit
mahdollisimman lyhyin viliajoin.

Tama vahvistettiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Edinburghin
huippukokouksessa joulukuussa 1992 esittdmissd pédtelmissd®, joissa korostettiin
kodifioinnin merkitystd, koska silld taataan oikeusvarmuus tiettynd ajankohtana
tiettyyn kysymykseen sovellettavasta lainsdadannosta.

Kodifiointi on toteutettava noudattaen kokonaisuudessaan yhteison tavanomaista
lainsddddntomenettelya.

Koska kodifioinnissa ei saa muuttaa kodifioitavien sddddsten asiasisdltod, Euroopan
parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sopineet 20 pdivand joulukuuta 1994 tehdylla
toimielinten véliselld sopimuksella nopeutetusta késittelymenettelystd, jonka
mukaisesti kodifioidut siddokset voidaan antaa nopeasti.

Tallda ehdotuksella on tarkoitus kodifioida jdsenvaltioiden tavaramerkki-
lainsdddédnnon ldhentdmisestd 21 pdivdand joulukuuta 1988 annettu neuvoston
direktiivi 89/104/ETY>. Uudella direktiivilld korvataan siihen siséllytetyt sd@dokset”.
Kodifioitavien sdddosten asiasisdltod ei ole muutettu tdssd ehdotuksessa, vaan niihin
on yhdistettdessi tehty ainoastaan kodifioinnin edellyttdmit muodolliset muutokset.

KOM(87) 868 PV.

Katso paitelmien A osan liite 3.

Toteutettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetun komission tiedonannon — Yhteison
sadnnoston kodifiointi, KOM(2001) 645 lopullinen — mukaisesti.

Katso tdmén ehdotuksen liitteessd I oleva A osa.
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Kodifiointiehdotus on laadittu kaikilla virallisilla kielilld direktiivin 89/104/ETY ja
sen muuttamisesta annetun sdddoksen alustavan koonnelman pohjalta. Koonnelman
on laatinut Euroopan yhteisdjen virallisten julkaisujen toimisto tietojenkésittely-
jarjestelmdd kdyttden. Siltd osin kuin artikloja on numeroitu uudelleen, vanhojen ja
uusien numeroiden vastaavuus esitetddn kodifioidun direktiivin liitteessa I1.
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‘ WV 89/104/ETY (mukautettu)

2006/0264(COD)
Ehdotus
EUROQOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI
jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnon lihentimisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon FEuroopan yhteison perustamissopimuksen ja erityisesti
X> 95 <X artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon',
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa marittyd menettelya’,

sekd katsovat seuraavaa:

sen

K

(1) Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon ldhentdmisestd 21 pdivdnd joulukuuta
1988 annettua neuvoston direktiivia 89/104/ETY> on muutettu huomattavilta osilta®.

Sen vuoksi olisi selkeyden ja jarkeistdmisen takia kodifioitava mainittu direktiivi.

! EUVLCI[...],[...],s. [...].
2 EUVLCI[...,[...Is. [...]

3 EYVL L 40, 11.2.1989, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna paitokselld 92/10/ETY

(EYVLL 6, 11.1.1992, s. 35).
Katso liitteessd I oleva A osa.
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2)

WV 89/104/ETY johdanto-osan
1 kappale (mukautettu)

Jasenvaltioiden X ennen  direktiivin  89/104/EY  voimaan  tulleessa <XI
tavaramerkkilainsddddnnossd X> oli <XI eroja, jotka [X> olisivat voineet <X rajoittaa
tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekd védristda
kilpailua  yhteismarkkinoilla. ~ Sisdmarkkinoiden = moitteettoman  toiminnan
X> varmistamiseksi oli <X] sen vuoksi tarpeen lahentia jasenvaltioiden lainsdadantoa.

€)

WV 89/104/ETY johdanto-osan
2 kappale

On tirkeda, ettd ratkaisuja ja etuja, joita yhteison tavaramerkkijérjestelma voi tarjota
tavaramerkkejé haluaville yrityksille, ei jateta huomiotta.

(4)

W 89/104/ETY johdanto-osan
3 kappale (mukautettu)

Ei vaikuta tarpeelliselta ldhentdd jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdddéntod
taydellisesti. On riittdvad lahentdd niitd kansallisia sddnndksid, jotka vilittdmimmin
vaikuttavat sisdmarkkinoiden toimintaan.

()

WV 89/104/ETY johdanto-osan
4 kappale (mukautettu)

> Tadmdn  direktiivin X1 ei [ tulisi  estdd <X]I  jdsenvaltioita jatkamasta
vakiinnutettujen tavaramerkkien suojaamista, mutta direktiivissd otetaan ne huomioon
vain niiden suhteessa rekisterdityihin tavaramerkkeihin.

(6)

W 89/104/ETY johdanto-osan
5 kappale (mukautettu)

B Jasenvaltioiden olisi saatava <X] vapaasti sddtdd menettelystd, jota noudatetaan
rekisterdityjen tavaramerkkien rekisterdinnissd, menettimisessd tai mitdttoméksi
julistamisessa. Ne voivat esimerkiksi pdittdd tavaramerkin rekisterdintimenettelyn ja
mitdttomaksi julistamisessa noudatettavan menettelyn muodosta sekd siitéd, tulisiko
aikaisempiin  oikeuksiin vedota  rekisterintimenettelyssd vai  mitdttomaksi
julistamisessa noudatettavassa menettelyssd vai molemmissa menettelyissd, ja jos
aikaisempien oikeuksien menettdmisestd voidaan péattda rekisterdintimenettelyssé, ne
voivat noudattaa menettelyd, jossa rekisterdintihakemusta vastaan voidaan tehda viéite,
tai menettelyd, jossa tutkiminen tapahtuu viran puolesta, taikka molempia.
X> Jasenvaltioiden on saatava <X] vapaasti péittdd tavaramerkin menettdmisen tai
mitittdméksi julistamisen vaikutuksista.
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(7)

WV 89/104/ETY johdanto-osan
6 kappale (mukautettu)

> Tamin direktiivin XI ei DO tulisi  estdd <X] jdsenvaltioita soveltamasta
tavaramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsdddantonsd sdannoksid, esimerkiksi
niiden vilpillistd kilpailua, yksityisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia
sddnnoksia.

(8)

WV 89/104/ETY johdanto-osan
7 kappale (mukautettu)

Niiden pddmaédrien saavuttaminen, joihin tilld lainsddddnndn ldhentdmiselld pyritdén,
edellyttdd, ettd rekisterdidyn tavaramerkin saamisen ja sdilyttimisen edellytykset ovat
kaikissa jdsenvaltioissa péddsddntdisesti samat. Tdmdn vuoksi on tarpeen luetella
esimerkkejd merkeistd, jotka voivat olla tavaramerkkeind, jos ne ovat omiaan
erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista.
Perusteet tavaramerkin rekisterdinnin epdidmiselle ja mitdttomyydelle, esimerkiksi
erottuvuuden puuttuminen tai tavaramerkin ja aikaisempien oikeuksien vélinen
etuoikeus, on lueteltava tyhjentdvésti, vaikka jotkin ndistd perusteista ovat valinnaisia
jasenvaltioille, jotka voivat sen vuoksi pitdd ndmé perusteet voimassa tai antaa niisté
sdadnnoksid. [X> Jasenvaltioiden olisi saatava <X pitdd voimassa tai sdatdd
lainsdddidnndssddn rekisterdinnin epddmiselle tai mitdttdmyydelle perusteita, jotka
liittyvdt tavaramerkin saamisen ja sdilyttdmisen edellytyksiin ja joita ldhentdmistd
koskevat sdédnndkset eivit koske, esimerkiksi perusteita, jotka koskevat sitd, kuka voi
saada tavaramerkin, tavaramerkin uudistamista tai maksuja taikka jotka liittyvit
menettelyd koskevien sdinndsten noudattamatta jattimiseen.

)

WV 89/104/ETY johdanto-osan
8 kappale

Yhteisossd rekisterdityjen ja suojattujen tavaramerkkien kokonaisméérdn ja samalla
niitd koskevien riitojen vdhentdmiseksi on tdrkedd edellyttdd, ettd rekisterdityjé
tavaramerkkejd todella kdytetddn tai muuten ne menetetddn. On tarpeen sdétii, ettd
tavaramerkkid ei voida julistaa mitdttomiksi aikaisemman, kéyttimattoméin
tavaramerkin perusteella, kun taas jdsenvaltiot saavat soveltaa samaa periaatetta
tavaramerkin rekisterdinnissé tai sddtdi, ettd tavaramerkkiin ei voida pétevisti vedota
loukkausta koskevassa oikeudenkdynnissd, jos véitteen johdosta todetaan, ettd
tavaramerkki voitaisiin julistaa menetetyksi. Kaikissa ndissé tapauksissa jdsenvaltiot
saavat antaa menettelyyn sovellettavat sddnnokset.
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(10)

WV 89/104/ETY johdanto-osan
9 kappale (mukautettu)

Tavaroiden ja palvelujen vapaan litkkuvuuden helpottamiseksi on tirkedd varmistaa,
ettd rekister0idyt tavaramerkit saavat saman suojan kaikkien jdsenvaltioiden
oikeusjdrjestelmissd. Tédmdn ei kuitenkaan tulisi estdd jdsenvaltioita halutessaan
myOntdmastd laajempaa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille.

(11)

WV 89/104/ETY johdanto-osan
10 kappale (mukautettu)

Rekisterdidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, ettd
tavaramerkki osoittaa alkuperdn. [X> Tdmédn suojan on oltava <X] ehdoton, jos
tavaramerkki ja merkki ovat samat kuin tavarat tai palvelut. X> Suojaa olisi
annettava <XI my0s, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset kuin tavarat tai
palvelut. On vélttimétontd madritelld samankaltaisuuden késite suhteessa
sekaannusvaaraan. Sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijoisté ja erityisesti
siitd, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai
rekisterdityyn merkkiin liittyvistd mielleyhtymistd sekd samankaltaisuuden asteesta
tavaramerkin ja merkin sekd niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen vililla.
Sekaannusvaaran toteamistavat ja  erityisesti todistustaakkaa [X> koskevien
kysymysten olisi kuuluttava kansallisten menettelysdannosten <XI alaan, eikd tdméin
direktiivin B tulisi estdd <X soveltamasta téllaista lainsdddantoa.

(12)

WV 89/104/ETY johdanto-osan
11 kappale

Oikeusvarmuuden vuoksi ja puuttumatta epdoikeutetulla tavalla aikaisemman
tavaramerkin haltijan etuihin on tdrkedd sditdd, ettd tdma ei endd saa vaatia omaa
tavaramerkkidéin myohemmain tavaramerkin mitdttomaksi julistamista eikd kieltdd sen
kayttdmistd, jos hidn on kayttdmisestd tietoisena sallinut pitkdhkon ajan jatkuneen
kéyttdmisen eikd myoOhempdd tavaramerkkid koskevaa hakemusta ole tehty
vilpillisessd mielessé.

(13)

WV 89/104/ETY johdanto-osan
12 kappale (mukautettu)

Kaikkia jasenvaltioita sitoo teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin
yleissopimus. Tdmédn direktiivin sdédnndsten on tarpeen olla tdysin yhdenmukaiset
B> mainitun <X] yleissopimuksen madrdysten kanssa. Téamén direktiivin ei
B> tulisi X1 vaikuttaa [ tistd X1 yleissopimuksesta johtuviin jdsenvaltioiden
velvoitteisiin.  Tarvittaessa X olisi  sovellettava XI  perustamissopimuksen
X> 307 <X artiklan ¥ toista <X] kohtaa.
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(14) Tamaia direktiivi ei vaikuta liitteessd I olevassa B osassa mainittuun jisenvaltioita
velvoittavaan  méérdaikaan, jonka kuluessa jisenvaltioiden on saatettava
direktiivi 89/104/ETY osaksi kansallista lainsdddantoa,

|V 89/104/ETY (mukautettu) |

OVAT ANTANEET TAMAN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Soveltamisala

Tatd direktiivid sovelletaan kaikkiin tavaroita tai palveluja varten oleviin tavaramerkkeihin,
jotka on rekisterdity jésenvaltiossa varsinaisiksi tavaramerkeiksi taikka yhteisomerkeiksi
taikka takuu- tai tarkastusmerkeiksi tai joiden rekisterdimiseksi tdllaiseksi merkiksi on tehty
hakemus jdsenvaltiossa taikka jotka on rekisterdity tai joiden rekisterdimiseksi on tehty
hakemus Beneluxin B teollisoikeuksien virastoon <XI tai joiden kansainvilinen rekisterdinti
on voimassa jasenvaltiossa.

|\ 89/104/ETY

2 artikla
Tavaramerkin muodostavat merkit

Tavaramerkkind voi olla mikd tahansa merkki, joka voidaan esittdd graafisesti, erityisesti
sanoin, henkilonnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai
niiden piaillyksen muodon avulla, jos sellaisella merkilld voidaan erottaa yrityksen tavarat tai
palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

3 artikla

Rekisteroinnin esteet ja mitittomyysperusteet

‘ WV 89/104/ETY (mukautettu) ‘

1. Seuraavia merkkeja ei saa rekisterdida tai, jos ne on rekisterdity, ne X> voidaan julistaa <XI
mitattomiksi:
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|\ 89/104/ETY

merkit, jotka eivit voi olla tavaramerkkeiné;
tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinndistd muodostuvat tavaramerkit, jotka
voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, méiéraa,
kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistus-
ajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia;

d)

|V 89/104/ETY (mukautettu) |

yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinndistd muodostuvat tavaramerkit, jotka

ovat tulleet yleisessd kielenkdytossd tai hyvdn kauppatavan mukaan
X> tavallisiksi <XI;

g)

|\ 89/104/ETY

merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

i)  tavaran luonteenomaisesta muodosta;

i1)  teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttdmattomastd tavaran muodosta;
iii) tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta;

tavaramerkit, jotka ovat yleisen jérjestyksen tai hyvén tavan vastaisia;

tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisdd harhaan esimerkiksi tavaroiden tai
palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperin suhteen;

h)

|\ 89/104/ETY (mukautettu) |

tavaramerkit, joihin ei ole saatu toimivaltaisten viranomaisten lupaa ja joita
teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen, jéljempand ’Pariisin
yleissopimus’, 6 > ter <X] artiklan mukaan ei saa rekisterdidd tai jotka mainitun
artiklan mukaan on julistettava mitattomiksi.

2. Jasenvaltio voi sddtdd, ettd tavaramerkkid ei saa rekisterdida tai, jos se on rekisterdity, ettd
se DX voidaan julistaa <XI mitattoméksi, mikali:
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|\ 89/104/ETY

a) tavaramerkin kayttd voidaan kieltdd muun lainsddddnnon nojalla kuin tavara-
merkkejd koskevan kyseisen jdsenvaltion lainsddddnnon tai yhteisén oikeuden
nojalla;

b) tavaramerkki sisdltdd merkin, jolla on huomattavaa vertauskuvallista arvoa, kuten

erityisesti uskonnollisilla vertauskuvilla;

|V 89/104/ETY (mukautettu) |

c) tavaramerkki sisdltdd muun kuin Pariisin yleissopimuksen 6 X> ter <X] artiklan
tarkoitetun tunnuksen, tunnusmerkin tai vaakunan, joka koskee julkista etua, eivétkd
asianomaiset viranomaiset ole jdsenvaltion lainsdddannon mukaisesti antaneet lupaa
rekisterdintiin;

|\ 89/104/ETY

d) hakija on rekisterdintihakemuksen tehdessdan ollut vilpillisessd mielessa.

3. Tavaramerkiltd ei saa evitd rekisterdintid tai sitd julistaa mitdttoméksi 1 kohdan
b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisterdintihakemuksen
tekopdivdd kdytossd tullut erottuvaksi. Jasenvaltio voi sditda, ettd timé koskee myds tavara-
merkkid, joka on tullut erottuvaksi rekisterdintihakemuksen tekopdivén tai rekisterdintipdivan
jélkeen.

|V 89/104/ETY (mukautettu) |

4. > Poiketen siitd, mitd sdddetddn 1, 2 ja 3 kohdassa, <X] jdsenvaltio voi sddtda, ettd sielld
ennen direktiivin X> 89/104/ETY <X] noudattamisen edellyttdmien sdédnndsten voimaantulo-
pdivdd voimassa olleita rekisterdinnin esteitd ja mitdttdmyysperusteita sovelletaan tavara-
merkkeihin, joita koskeva hakemus on tehty ennen mainittua paivaa.

4 artikla

Aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevat rekisteroinnin esteet ja
mitittomyysperusteet

1. Tavaramerkkid ei saa rekisterdidd tai, jos se on rekisterdity, se X> voidaan julistaa <X
mitattomaksi:

10
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b)

|\ 89/104/ETY

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

jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleison keskuudessa
on sekaannusvaara, joka siséltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin
vilisestd mielleyhtymaésta.

2. Edelld 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkilld’ tarkoitetaan:

a)

seuraavia tavaramerkkejd, joiden rekisterdimiseksi hakemus on tehty ennen
tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekopdivdd, ottaen huomioon mahdolliset
vaatimukset niiden etuoikeudesta:

1) yhteison tavaramerkit;

b)

|\ 89/104/ETY (mukautettu) |

i1)  jdsenvaltiossa rekisterdidyt tavaramerkit sekd Belgian, Luxemburgin tai
Alankomaiden  osalta Beneluxin X teollisoikeuksien  virastossa <X
rekisterdidyt tavaramerkit;

1i1)  tavaramerkit, joiden kansainvélinen rekisterdinti on voimassa jisenvaltiossa;

yhteisén tavaramerkkeji, joilla B> [neuvoston] asetuksen (EY) [N:o 40/94°] X
mukaan on etuoikeus a alakohdan ii tai iii alakohdassa tarkoitettuun tavaramerkkiin
nihden silloinkin kun viimeksi mainitusta tavaramerkistd on luovuttu tai sen on
annettu raueta;

|\ 89/104/ETY

hakemuksia a tai b alakohdassa tarkoitettujen tavaramerkkien rekisterdimiseksi, jos
tavaramerkit rekister6idddn;

d)

‘ WV 89/104/ETY (mukautettu) ‘

tavaramerkkeji, jotka tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekopdivéni tai tavara-
merkin rekisterdintihakemuksen etuoikeutta koskevan vaatimuksen tekopédivdni ovat
jasenvaltiossa yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 X bis <X] artiklan
tarkoitetussa merkityksessa.

5

EYVLL 11, 14.1.1994,s. 1.
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3. > Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista, <X] tavaramerkkié ei saa rekister6ida tai, jos se on
rekisterdity, se > voidaan julistaa <XI mitattoméksi, jos se on sama tai samankaltainen kuin
2 kohdan mukaan aikaisempi yhteison tavaramerkki ja se rekisterditdisiin tai on rekisterdity
sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivit ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut,
joita varten aikaisempi yhteison tavaramerkki on rekisterdity, milloin aikaisempi yhteison
tavaramerkki on laajalti tunnettu yhteisossd ja myohemméin tavaramerkin aiheeton kéyttd
merkitsisi aikaisemman yhteison tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epdoikeutettua
hyvéksi kdyttamistd taikka olisi haitaksi aikaisemman yhteison tavaramerkin erottuvuudelle
tai maineelle.

4. X Rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista, <X] jdsenvaltio voi lisdksi sdatdd, ettd
tavaramerkkid ei saa rekisteroidd tai, jos se on rekisterdity, ettd se X> voidaan julistaa <X]
mitattomaksi, mikali:

|\ 89/104/ETY

a) tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin 2 kohdan mukaan aikaisempi
kansallinen tavaramerkki ja se rekisterditdisiin tai on rekisterdity sellaisia tavaroita
tai palveluja varten, jotka eivdt ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita
varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity, milloin tavaramerkki on kyseisessd
jasenvaltiossa laajalti tunnettu ja myohemmin tavaramerkin aiheettomuuden tai
maineen epdoikeutettua hyvéksi kéyttdmistd taikka olisi haitaksi aikaisemman
tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle;

b) oikeus rekisteroiméttomadn tavaramerkkiin taikka muuhun elinkeinotoiminnassa
kaytettyyn merkkiin on saatu ennen paivéi, jona hakemus myShemmain tavaramerkin
rekisterdimiseksi on tehty tai jona myohemmidn tavaramerkin rekisterdinti-
hakemukselle on vaadittu etuoikeutta, ja rekisterdiméttomén tavaramerkin tai muun
merkin haltijalla on oikeus kieltdd mySohemmaén tavaramerkin kédyttdminen;

|\ 89/104/ETY (mukautettu) |

c) aikaisemman tavaramerkin kdyttd voidaan kieltdd muun kuin 2 kohdassa tai
> tdmédn <X] kohdan b alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden nojalla ja
erityisesti, jos kyseessd on:

|\ 89/104/ETY

1) oikeus nimeen,;
11)  oikeus omaan kuvaan;
ii1)  tekijénoikeus;

iv)  teollisoikeus;
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d) tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi yhteisomerkki, johon
kohdistuva oikeus on lakannut enintddn kolme vuotta ennen hakemuksen tekemisti;

e) tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi takuu- tai tarkastusmerkki,
johon kohdistuva oikeus on lakannut jésenvaltion sddtaimén, hakemuksen tekemisti
edeltdneen ajan kuluessa;

f) tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisemmin samoja tai saman-
kaltaisia tavaroita tai palveluja varten rekisterdity tavaramerkki, johon kohdistuva
oikeus on uudistamatta jdttimisen vuoksi lakannut enintddn kaksi vuotta ennen
hakemuksen tekemistd, eikd aikaisemman tavaramerkin haltija ole antanut
suostumustaan myO6hemmdn merkin rekisterdintiin tai ole ollut kayttimatta
tavaramerkkidin;

g) tavaramerkki on sekoitettavissa merkkiin, jota hakemuksen tekopdivind kaytettiin
ulkomailla ja jota kéytetddn sielld edelleen, ja hakija oli hakemuksen tehdessdén
vilpillisessd mielessa.

5. Jasenvaltiot voivat sallia, jos sithen on aihetta, etti tapauksissa, joissa aikaisemman
tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija antaa suostumuksensa mydhemmaén
tavaramerkin rekisterdintiin, rekisterdintid ei tarvitse evidtd tai tavaramerkkid julistaa
mitdttomaksi.

‘ WV 89/104/ETY (mukautettu) ‘

6. Jasenvaltio voi 1-5 kohdasta poiketen sdatdd, ettd ennen direktiivin X> 89/104/ETY <Xl
sdanndsten voimaantulopdivdd voimassa olleita rekisterdinnin esteitd ja mitattdmyysperusteita
sovelletaan tavaramerkkeihin, joita koskeva hakemus on tehty ennen mainittua péaivaa.

|\ 89/104/ETY

5 artikla
Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet

1. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin
haltijalla on oikeus kieltid muita ilman hdnen suostumustaan kayttdmistd elinkeino-
toiminnassa:

a) merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten
kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisterdity;

b) merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleison
keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisdltdd myos vaaran merkin ja tavaramerkin
vilisestd mielleyhtymaésta.
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2. Jasenvaltio voi my0Os sditdd, ettd haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hénen
suostumustaan elinkeinotoiminnassa kdyttdimastd merkkid, joka on sama tai samankaltainen
kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivét ole samankaltaisia
kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on
laajalti tunnettu téssd jdsenvaltiossa ja merkin aiheeton kdyttd merkitsee tavaramerkin
erottuvuuden tai maineen epdoikeutettua hyviksi kdyttdmista taikka on haitaksi tavaramerkin
erottuvuudelle tai maineelle.

3. Edelld 1 ja 2 kohdassa sdddetyin edellytyksin voidaan kieltdd muun muassa:
a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden pééllyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen téllaista
tarkoitusta varten merkkid kdyttden taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen
merkkid kayttéen;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkié kayttden;

d) merkin kdyttdminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

‘ WV 89/104/ETY (mukautettu) ‘

4. Jos jasenvaltion lain mukaan ei ole voitu kieltdd merkin kayttdmistd 1 kohdan
b alakohdassa tai 2 kohdassa  tarkoitetuissa  tapauksissa ennen pdivdd, jona
direktiivin > 89/104/ETY <X] noudattamisen edellyttiméat sddnnokset ovat tulleet voimaan
asianomaisessa jasenvaltiossa, oikeus tavaramerkkiin ei esté jatkamasta merkin kdyttdmista.

|\ 89/104/ETY

5. Mitd 14 kohdassa sdédetién, ei estd jasenvaltioita soveltamasta niiden sdannoksid suojasta
muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin
kayttamistd vastaan, jos merkin aiheeton kdyttd merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai
maineen epdoikeutettua hyviksi kéyttdmistd taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle
tai maineelle.

6 artikla

Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset

|\ 89/104/ETY (mukautettu) |

1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd X> kolmatta <X] kéyttdmasté elinkeinotoiminnassa:
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|\ 89/104/ETY

a) omaa nimeédén tai osoitettaan;

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, maardd, kéyttotarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritus-
ajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia
merkintoja,

c) tavaramerkkid, milloin sen kdyttdminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti
lisdtarvikkeiden tai varaosien, kéyttotarkoituksen osoittamiseksi.

jos hén kayttdd niitd hyviai liiketapaa noudattaen.

2. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdad toista kdyttdméistd elinkeinotoiminnassa aikaisempaa
oikeutta alueella, jolla se on voimassa, jos se jdsenvaltion lainsddddnnon mukaan on voimassa
vain erityiselld alueella.

7 artikla

Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen

1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd tavaramerkin kayttdmisti niissd tavaroissa, jotka haltija
tai hinen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisdssé téitd tavaramerkkid
kayttéen.

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

8 artikla

Kayttolupa

1. Tavaramerkkiin voidaan antaa kdyttolupa, joka koskee joitakin tai kaikkia tavaroita tai
palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, ja asianomaisen jiasenvaltion koko aluetta
tai sen jotakin osaa. Kéyttdlupa voi olla yksinomainen tai rajoitettu.

|\ 89/104/ETY (mukautettu) |

2. Tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkin antamaan oikeuteen sellaista
kayttoluvanhaltijaa vastaan, joka rikkoo B : <X

X a) Xl sopimuksen kestoa;
> b) X1 tavaramerkin rekisteroityd kédyttotapaa;

> c) X kiyttdluvan kattamien tavaroiden tai palvelujen lajia;
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> d) X1 tavaramerkin kdyttoaluetta tai;

> e) XI kaytt6luvanhaltijan valmistamien tavaroiden tai tarjoamien palvelujen laatua
koskevaa kayttolupasopimuksen ehtoa.

|\ 89/104/ETY

9 artikla
Kayton sallimisesta johtuvat rajoitukset

1. Jos 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltija on jisenvaltiossa
yhtdjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut siind jdsenvaltiossa rekisterdidyn mydhemmain
tavaramerkin kéyton tdstd kdytOstd tietoisena, hénelld ei endd ole oikeutta aikaisemman
tavaramerkin perusteella vaatia myohemmaén tavaramerkin julistamista mitittomaksi eiké
kieltdd myohemmin tavaramerkin kéyttimistd tavaroissa tai palveluissa, joissa myohempéd
tavaramerkkid on kdytetty, ellei myohemmén tavaramerkin haltija rekisterdintihakemuksen
tehdessddn ollut vilpillisessid mielessa.

2. Jasenvaltio voi sditdd, ettd 1 kohtaa sovelletaan vastaavasti 4 artiklan 4 kohdan
a alakohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin taikka muun, 4 artiklan 4 kohdan
b tai ¢ alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden haltijaan.

3. Myo6hemmin rekisterdidyn tavaramerkin haltija ei 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuissa
tapauksissa saa kieltdd aikaisemman oikeuden kiyttdmistd, vaikka aikaisempaan oikeuteen ei
endd voida vedota myohempéé tavaramerkkid vastaan.

10 artikla
Tavaramerkin kiyttiminen

1. Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisterdintimenettelyn paittymisesta
ole ottanut jdsenvaltiossa tavaramerkkid tosiasialliseen kdyttdon tavaroissa tai palveluissa,
joita varten se on rekisterdity, tai jos téllainen kdyttd on ollut viisi vuotta yhtdjaksoisesti
keskeytyneend eikd kéyttdmattd jattdmiseen ole pdtevdd syytd, tavaramerkkiin sovelletaan
tdsséd direktiivissd sdddettyjd seuraamuksia.

‘ WV 89/104/ETY (mukautettu) ‘

X> Ensimmaisessé alakohdassa <X] tarkoitettua kiaytt6d on myds:

16

Fl



Fl

|\ 89/104/ETY

a) tavaramerkin kayttdminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisterdidystd muodosta
vain sellaisilta osin, ettd poikkeaminen ei vaikuta merkin erottuvuuteen;

b) tavaramerkin paneminen asianomaisessa jdsenvaltiossa tavaroihin tai niiden
padllyksiin vain maastavientid varten.

2. Tavaramerkin kéytto tavaramerkin haltijan suostumuksella tai, kun kdyttdjand on yhteiso-,
takuu- tai tarkastusmerkin kéyttoon oikeutettu, rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin
kayttoon.

|V 89/104/ETY (mukautettu) |

3. Kun on kysymys tavaramerkistd, joka on rekisterdity ennen kuin
direktiivin > 89/104/ETY <Xl noudattamisen edellyttimit sddnnokset ovat asianomaisessa
jasenvaltiossa tulleet voimaan:

a) katsotaan, jos ennen mainittujen sddnnodsten voimaantuloa voimassa olleiden
sdannosten mukaan tavaramerkin yhtdjaksoisella kayttamattd jattamiselld on ollut
seuraamuksia, 1 > kohdan ensimmaisessd alakohdassa tarkoitetun <XI
viiden vuoden méérdajan alkaneen samaan aikaan kuin ennen sddnndsten
voimaantulopdivdd alkanut médrdaika kayttdméttd jattamiselle;

b) katsotaan, jos ennen mainittujen sddnndsten voimaantuloa ei ole ollut voimassa
sadnnoksid kayttamisestd, 1 X> kohdan ensimmadisessd alakohdassa tarkoitettujen <X
viiden vuoden méirdaikojen alkaneen aikaisintaan sddnndsten voimaantulopdivasta.

|\ 89/104/ETY

11 artikla

Oikeudenkiynnissi tai hallintomenettelyssi sovellettavat seuraamukset
tavaramerkin kiyttamitti jattimisesta

1. Tavaramerkkid ei voida julistaa mitattomaksi silld perusteella, ettd on olemassa aikaisempi,
sen kanssa ristiriidassa oleva tavaramerkki, ellei viimeksi mainittu tidytd 10 artiklan
1 ja 2 kohdassa tai 10 artiklan 3 kohdassa sdddettyjé, kdyttdmistd koskevia edellytyksia.

2. Jasenvaltio voi sditdd, ettd tavaramerkiltd ei saa evita rekisterdintid silld perusteella, ettd on
olemassa aikaisempi, sen kanssa ristiriidassa oleva tavaramerkki, ellei viimeksi mainittu tayté
10 artiklan 1 ja 2 kohdassa tai 10 artiklan 3 kohdassa sdddettyjd, kayttdmistd koskevia
edellytyksia.
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3. Jasenvaltio voi sddtéd, ettd tavaramerkkiin ei voida pétevisti vedota loukkausta koskevassa
oikeudenkdynnissd, jos vditteen johdosta todetaan, ettd tavaramerkki voitaisiin julistaa
menetetyksi 12 artiklan 1 kohdan mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan
soveltamista tapauksiin, joissa on nostettu menettdmiskanteeseen kohdistuva vastakanne.

4. Jos aikaisempaa tavaramerkkid on kédytetty ainoastaan joissakin niistd tavaroista tai
palveluista, joita varten se on rekisterdity, 1, 2 ja 3 kohtaa sovellettaessa se katsotaan
rekisterdidyksi ainoastaan niita tavaroita tai palveluja varten.

12 artikla

Menettimisperusteet

|\ 89/104/ETY (mukautettu) |

1. Tavaramerkki X> voidaan julistaa <X] menetetyksi, jollei sitd viiden vuoden yhtdjaksoisen
maiirdajan kuluessa ole otettu jasenvaltiossa tosiasialliseen kéyttoon tavaroissa tai palveluissa,
joita varten se on rekisterdity, eikd hyvéksyttivad syytd merkin kayttdmatta jattdmiseen ole.

|\ 89/104/ETY

Tavaramerkin haltijan oikeutta tavaramerkkiin ei kuitenkaan saa vaatia menetettiviksi, jos
tavaramerkkid on ryhdytty tosiasiallisesti kédyttdmddn tai alettu uudestaan kayttdd viiden
vuoden médrdajan padttymisen jdlkeen mutta ennen menettdmistd koskevan vaatimuksen
tekemista.

|\ 89/104/ETY (mukautettu) |

B Kayttoon X1 ryhtymistd tai kdyton uudelleen aloittamista menettdmistd koskevan
vaatimuksen tekemistd edeltdneen, aikaisintaan viiden vuoden yhtdjaksoisen kayttimatta
jattdmisen madrdajan padttyessd alkaneen kolmen kuukauden maédirdajan kuluessa ei oteta
huomioon, jos kdyttoon ryhtymisté tai kidyton uudelleen aloittamista koskeviin valmisteluihin
on ryhdytty vasta haltijan saatua tiedon siitd, ettd menettdmistd koskeva vaatimus voidaan
tehda.

2. X Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista, tavaramerkki voidaan julistaa <XI menetetyksi
my0s, jos sen rekisterdintipdivén jilkeen:

|\ 89/104/ETY

a) siitd on tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jattdmisen vuoksi tullut
elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti kdytetty nimitys,
jota varten se on rekisteroity;
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b) se on kdyton seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hinen suostumuksellaan joku
muu on kayttinyt tavaramerkkid, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai
palvelujen lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperdn osalta, niissd tavaroissa tai
palveluissa, joita varten se on rekisterdity.

13 artikla

Tavaraa tai palvelua koskevat rekisteroinnin esteet, menettimisperusteet ja
mitattomyysperusteet

Jos tavaramerkin rekisterdinnin esteet taikka tavaramerkin menettimis- tai mitdttomyys-
perusteet koskevat vain joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkid on haettu tai
joita varten se on rekisterdity, rekisterdinnin epddminen taikka menettiminen tai mitittomyys
koskee vain néiti tavaroita tai palveluja.

14 artikla
Tavaramerkin mitittomyyden ja menettimisen vahvistaminen jélkikiteen

Jos aikaisemmalle tavaramerkille, josta on luovuttu tai jonka on annettu raueta, vaaditaan
etuoikeutta yhteison tavaramerkkiin ndhden, aikaisemman tavaramerkin mitdttomyys tai
menettiminen voidaan vahvistaa jalkikdteen.

15 artikla
Yhteisomerkkeji, takuumerkkeji ja tarkastusmerkkeji koskevat erityissiinnokset

1. Jasenvaltiot, joiden lainsddddnnon mukaan yhteisomerkkejd, takuumerkkejé ja tarkastus-
merkkejd voidaan rekisterdidd, voivat sddtdd muistakin kuin 3 tai 12 artiklassa sdddetyisti
edellytyksistd, joiden tdyttyessd niitd merkkejd ei saa rekisterdidd taikka ne on julistettava
menetetyiksi tai mitdttomiksi, edelld sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan soveltamista.

2. Jasenvaltio voi 3 artiklan 1 kohdan c alakohdasta poiketen sddtda, ettd merkki tai merkinta,
jota voidaan kiyttdd elinkeinotoiminnassa osoittamaan tavaroiden tai palvelujen
maantieteellistd alkuperdd, voi olla yhteiso-, takuu- tai tarkastusmerkkind. Tallainen merkki ei
anna sen haltijalle oikeutta kieltda toista kdyttdmaista elinkeinotoiminnassa edelld tarkoitettua
merkkid tai merkintéd, jos hin kayttia sitd hyvai liikketapaa noudattaen; tillaiseen merkkiin ei
varsinkaan saa vedota kolmatta vastaan, jolla on oikeus kiyttd4 maantieteellistd nimea.
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‘ WV 89/104/ETY (mukautettu) ‘

16 artikla
> Ilmoittaminen <Xl

Jasenvaltioiden on toimitettava tissd direktiivissd tarkoitetuista kysymyksistd antamansa
keskeiset kansalliset sddnnokset kirjallisina komissiolle.

K

17 artikla
Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 89/104/ETY, scllaisena kuin se on muutettuna liitteessd I olevassa
A osassa mainitulla direktiivilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jdsenvaltioita velvoittavia
liitteessd I olevassa B osassa asetettuja mairdaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava
mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsdadéntoa.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetdén viittauksina tdhén direktiiviin liitteessd II olevan
vastaavuustaulukon mukaisesti.

18 artikla
Voimaantulo

Tadmid direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentend pdivénd sen jdlkeen, kun se on
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessd.
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|\ 89/104/ETY

19 artikla
Osoitus

Tama direktiivi on osoitettu kaikille jisenvaltioille.

Tehty Brysselissd
Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta
Puhemies Puheenjohtaja
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LIITE I
A osa

Kumottu direktiivi ja sen muutos
(17 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL L 40, 11.2.1989,s. 1)
Neuvoston pditos 92/10/ETY (EYVL L6, 11.1.1992, s. 35)
B osa

Miiriaajat kansallisen lainsiddannon osaksi saattamiselle
(17 artiklassa tarkoitetut)

Mairaaika kansallisen lainsdadannon
osaksi saattamiselle

Direktiivi

89/104/ETY ‘ 31 péiva joulukuuta 1992
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LIITE 11

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 89/104/ETY

Tama direktiivi

1 artikla
2 artikla
3 artiklan 1 kohdan a—d alakohta

3 artiklan 1 kohdan e alakohdan
johdantokappale

3 artiklan 1 kohdan e alakohdan
ensimmadinen luetelmakohta

3 artiklan 1 kohdan e alakohdan
toinen luetelmakohta

3 artiklan 1 kohdan e alakohdan
kolmas luetelmakohta

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 artikla

10 artiklan 1 kohta

10 artiklan 2 kohta

10 artiklan 3 kohta

10 artiklan 4 kohta

11 artikla
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1 artikla
2 artikla
3 artiklan 1 kohdan a—d alakohta

3 artiklan 1 kohdan e alakohdan
johdantokappale

3 artiklan 1 kohdan e alakohdan
1 luetelmakohta

3 artiklan 1 kohdan e alakohdan
11 luetelmakohta

3 artiklan 1 kohdan e alakohdan
111 luetelmakohta

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 artikla

10 artiklan 1 kohdan ensimméiinen alakohta
10 artiklan 1 kohdan toinen alakohta
10 artiklan 2 kohta

10 artiklan 3 kohta

11 artikla
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12 artiklan 1 kohdan ensimméinen virke 12 artiklan 1 kohdan 1 alakohta
12 artikla 1 kohdan toinen virke 12 artiklan 1 kohdan 2 alakohta
12 artiklan 1 kohdan kolmas virke 12 artiklan 1 kohdan 3 alakohta
12 artiklan 2 kohta 12 artiklan 2 kohta
13 artikla 13 artikla
14 artikla 14 artikla
15 artikla 15 artikla
16 artiklan 1 ja 2 kohta —
16 artiklan 3 kohta 16 artikla
— 17 artikla
- 18 artikla
17 artikla 19 artikla
- Liite I
— Liite II
24
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