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Regeringens proposition till riksdagen med forslag till varumiirkeslag och till vissa lagar som
har samband med den samt om godkidnnande och siittande i kraft av Singaporekonventionen
om varumirkesritt

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHALL

I denna proposition foreslas det att det stiftas en ny varumirkeslag som ska ersitta den gil-
lande varumirkeslagen och lagen om kollektivmirken. Genom propositionen genomfors
Europaparlamentets och radets direktiv for tillndrmning av medlemsstaternas varumaérkeslag-
stiftning. Den foreslagna varumérkeslagen innehaller bestimmelser om innehallet i och forut-
sdttningarna for ensamritt till varumérke, om registrering av och invéndningsforfarande for
varumarken, om sakritt som ar forenad med varumirken och om dverlatelse av varumairke,
om upphévande och ogiltigférklaring av varumérke, om pafdljder av intrang i varumérke, om
kollektiv- och kontrollmérken samt om internationella registreringar.

Dessutom foreslds det att riksdagen godkdnner Singaporekonventionen om varumérkesritt,
som 4r i kraft internationellt. I propositionen ingér ett forslag till lag om séttande i kraft av de
bestimmelser i konventionen som hor till omradet for lagstifiningen. Genom Singaporekon-
ventionen forenhetligas de nationella registreringsforfarandena speciellt nar det giller ansdkan
om varumairken.

I propositionen foreslds bestimmelser om ett nytt administrativt forfarande for upphévande el-
ler ogiltigforklaring av varumérke och om administrativt forfarande for hdavning av firma vid
Patent- och registerstyrelsen. I varumirkeslagen och firmalagen foreslds bestimmelser om
forhallandet mellan det administrativa forfarandet och domstolsforfarandet och framhévs att
domstolsforfarandet i regel kommer i forsta hand i forhallande till det administrativa forfaran-
det. Vickande av talan ska leda till att det administrativa forfarandet forfaller eller ldmnas
utan provning vid Patent- och registerstyrelsen.

I varumarkeslagen foreslds ocksa bestimmelser om ett forfarande for precisering av varu- och
tjansteforteckningarna for vissa varumarken. Mojligheten till precisering géller sddana varu-
mérken sokta fore den 1 oktober 2012 som omfattar en klassrubrik enligt Niceklassificeringen
och varumirken i vars varu- och tjénsteforteckning det hénvisas till den alfabetiska forteck-
ningen i Niceklassificeringen. Preciseringen bor goras senast nédr varumarkets giltighet fornyas
forsta gangen efter ikrafttradandet av denna lag. Avsikten med forslaget 4r bland annat att for-
tydliga varumarkesregistret och forenhetliga dess tolkning.

I propositionen foreslas det att firmalagen dndras sé att en firma ska kunna hivas dven delvis,
endast i fraga om ett visst verksamhetsomrade. Dessutom foreslds det att innehavaren av firma
under vissa forutséttningar ska visa att firman varit i verkligt bruk vid forfaranden for invénd-
ning och ogiltigforklaring av varumaérke.

I propositionen foreslas det att strafflagen dndras i fradga om bestimmelserna om brott mot in-
dustriell rattighet och att monsterrittslagen dndras i friga om bestimmelserna om monster-
rattsforseelse. Lagarna ska preciseras sa att bestimmelserna om forseelser och brott &ven om-
fattar varumérkesréttigheter och monsterréttigheter pd Europeiska unionens niva. En motsva-
rande dndring jdmfort med den géllande varumaérkeslagen foreslds ocksa i bestimmelsen om
varumirkesforseelse 1 den nya varumérkeslagen.

De foreslagna lagarna avses trdda i kraft till alla delar den 1 januari 2019, med undantag for
Singaporekonventionen. Bestdimmelser om ikrafttradandet av Singaporekonventionen ska ut-
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fardas genom forordning. Lagen avses trdda i kraft vid samma tidpunkt som konventionen tri-
der i kraft for Finlands del.
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ALLMAN MOTIVERING
1 INLEDNING

Ett varumérke ér ett tecken som en néringsidkare anvénder for att skilja &t sina varor eller
tjanster fran andra foretags varor eller tjanster. Trots namnet anvénds varumarket utéver varor
ocksa for identifiering av tjanster. Med hjdlp av varumérket kan konsumenten kidnna igen en
produkt pa basis av dess ursprung vilket underlattar valet mellan konkurrerande produkter.
Konsumenten kan séledes, ndr denne Gverviager sitt val, beakta skillnaderna i pris, kvalitet och
andra egenskaper hos produkter som bjuds ut under olika varumirken. Varumérket kan ofta
ocksa utgdra en vésentlig del av de forestdllningar som forknippas med en produkt och av ett
foretags varumarke.

Ratten till ett varumérke ger innehavaren ensamrétt till ett visst registrerat eller inarbetat teck-
en. Denna ensamrétt inbegriper ocksa forbudsritten, vilket betyder att innehavaren av ett va-
rumirke under vissa forutsittningar kan forbjuda andra att anvéinda samma eller liknande
tecken. Varumérket utgér en del av néringsidkarens tillgadngar och det kan utnyttjas kommer-
siellt exempelvis genom &verlételse, pantséttning eller licensiering. De mest kdnda varumaér-
ken har ett avsevirt kommersiellt virde.

Varumérken utgdr regionala réttigheter, dvs. de ger skydd endast inom de geografiska omra-
den dér de har skyddats sérskilt. I Finland kan rétten till ett varumérke basera sig pa en anso-
kan om nationellt varumirke, en internationell registrering som designerar Finland, Europe-
iska unionens varumérke, en internationell registrering som designerar Europeiska unionen el-
ler ett varumarke som inarbetats i Finland. I varumarkesregistret, som uppréitthalls av Patent-
och registerstyrelsen, finns cirka 220 000 anhéngiga varumarkesansokningar eller giltiga va-
rumirken eller internationella registreringar. I Finland inldmnas arligen cirka 3 000 ansok-
ningar om registrering av varumaérke.

I syfte att harmonisera nationella lagar har Europaparlamentet och radet utfardat direktiv om
varumirken. Dessutom finns det flera internationella konventioner som géller varumérken.

2 NULAGE
2.1 Den internationella utvecklingen samt lagstiftningen i utlandet och i Europeiska un-
ionen

2.1.1 Internationella avtalsarrangemang

Finland é&r part i flera internationella konventioner som géller varumérken. Pariskonventionen
om skydd av den industriella dganderitten (FordrS 5/1921, nedan Pariskonventionen), som
ingicks 1883, reglerar minimiinnehallet i industriellt rattsskydd och utldnningars stillning som
sokande av rittigheter. Konventionen administreras av Virldsorganisationen for den intellek-
tuella dganderétten (World Intellectual Property Organization, nedan WIPQO) och den har revi-
derats senast i Stockholm 1967. Finland anslot sig till Pariskonventionen ar 1921.

Finland 4r ocksa bundet av avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialritter (nedan
TRIPS-avtaler) som utgor bilaga 1C till avtalet om uppréttande av Varldshandelsorganisation-
en (Word Trade Organisation, nedan WTO) (FordrS 5/1995). Avtalet ingicks ar 1994 och Fin-
land har anslutit sig till TRIPS-avtalet ar 1995. Avtalet innehéller bl.a. bestimmelser om mi-
nimiskydd for varumérken och om verkstéllighet av rittigheterna.
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Protokollet till &verenskommelsen om den internationella registreringen av varumirken
(Madridéverenskommelsen) (FordrS 12/1996, Protocol Relating to the Madrid Agreement
Concerning the International Registration of Marksnedan, nedan Madridprotokollef) under-
tecknades ar 1989 och har éndrats aren 2006 och 2007. Finland anslét sig till Madridprotokol-
let &r 1996 (FordrS 12/1996). I september 2018 finns det sammanlagt 101 parter till Madrid-
protokollet. Enligt det system som Madridprotokollet har skapat dr det mojligt att genom en
internationell ansokan féa skydd i flera namngivna lander. En dylik ans6kan forutsétter dock en
géllande nationell eller regional varumérkesregistrering eller ans6kan om sadan. [ foreskrifter-
na om tillimpning av Madridprotokollet (Common Regulations under the Madrid Agreement
Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agree-
ment) finns bestimmelser om detaljerna kring internationell ansdkan och registrering och om
WIPO:s étgirder i samband med dem.

I Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid varumér-
kesregistrering (FordrS 53/1973, nedan Nicedverenskommelsen) finns sddana bestimmelser
om klassificering av varor och tjénster som foljs vid registrering av varumérken. Nicedverens-
kommelsen ingicks 1957 och har reviderats senast i Genéve 1977. Finland anslot sig till ver-
enskommelsen 1973. Nicedverenskommelsen forvaltas av WIPO.

Internationella fordraget om harmonisering av varumirkeslagstiftningen fran 1994 (Trade-
mark Law Treaty, nedan TLT 1994) och den dérpé f6ljande Singaporekonventionen om varu-
mérkesritt (Singapore Treaty on the Law of Trademarks, nedan Singaporekonventionen eller
konventionen) frén 2006 syftar till harmonisering av varumirkeslagarna. TLT 1994 tradde i
kraft internationellt den 1 augusti 1996. Efter detta fortsatte WIPO sitt omfattande arbete for
att utveckla den internationella varumarkesratten. Singaporekonventionen undertecknades vid
en diplomatkonferens som hélls i Singapore i mars 2006 och den tridde internationellt i kraft
den 16 mars 2009. Alla WIPO:s medlemsstater och vissa internationella organisationer kan
ansluta sig till konventionen.

Liksom TLT 1994 har ocksé Singaporekonventionen begréansats till att gélla registreringsfor-
farandet, och den innehéller inte nagra foreskrifter om materiell varumérkesrétt. Trots vissa
likheter utgdr Singaporekonventionen och TLT 1994 sjdlvstidndiga avtal och de ratificeras
skilt och man ansluter sig till dem skilt. Finland har undertecknat TLT 1994 den 27 juli 1995,
men har inte ratificerat det. Finland undertecknade Singaporekonventionen den 3 oktober
2006. Fram till september 2018 har 46 stater ratificerat Singaporekonventionen eller anslutit
sig till den. Europeiska unionen (nedan E£U) &r inte part i konventionen.

I Singaporekonventionen aldggs inte parterna att ansluta sig till andra internationella avtal,
men den fOrutsdtter att man iakttar Pariskonventionen och Nicedverenskommelsen. Singa-
porekonventionen har ett bredare tillimpningsomrade &n sin foregédngare TLT 1994 och dérfor
beaktar den bittre den tekniska utvecklingen. Den ldmpar sig for registrering av alla typer av
varumérken som parternas lagstiftning mojliggér och dess bestimmelser dr dessutom mer
flexibla nér det géller beaktandet av den tekniska utvecklingen exempelvis i friga om medde-
landeformerna. Konventionen ar det forsta internationella rattsliga instrument som ocksa be-
aktar osedvanliga varumérken. Konventionens tillimpningsomrade omfattar séledes sévil ho-
logram, tredimensionella tecken som andra tecken &n sddana som kan uppfattas visuellt, ex-
empelvis ljudmérken. I tillimpningsforeskrifterna for Singaporekonventionen om varumérkes-
ratt (Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks) ges anvisningar om
hur icke-grafiska tecken ska aterges i ansdkningar.

Konventionen innehdller bestimmelser om rittsmedel 1 sddana situationer diar varuméarkesso-

kanden eller varumérkesinnehavaren har underlatit att iaktta tidsfristerna. Konventionen ger
ocksé parterna frihet att besluta om de kommunikationssitt som anvinds vid forfarandena. Sa-
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ledes far parten sjdlv bestimma huruvida den godkanner fysiska (pappershandlingar), elektro-
niska eller andra kommunikationssatt. Detta har betydelse med tanke pa de formkrav som gil-
ler ansdkningarna.

WIPO har ansett att mélet for Singaporekonventionen dr att forenhetliga nationella registre-
ringsforfaranden pé ett modernt och dynamiskt sétt. Syftet dr sarskilt att underldtta och skapa
klarhet i forfarandena, forenkla uppritthallandet och forvaltningen av varumérken i avtalssta-
terna samt framja utldndska investeringar och den ekonomiska tillvaxten. Ett ytterligare syfte
med forenhetligandet &r dessutom att minska kostnaderna for registrering och oka réttssaker-
heten ur varumérkessdkandenas och varumérkesinnehavarnas synvinkel.

I konventionen definieras de omstédndigheter kring registreringsforfarandet som parterna i
konventionen kan kréva att de som ansdker om registrering av ett varumarke beaktar. Kon-
ventionens bestimmelser ldmnar dock till vissa delar rérelseutrymme for de nationella syste-
men. Bestimmelserna i konventionen géller sérskilt innehéllet i ansokan, ansokningsdagen for
varumairket, delning av ansdkningar och av registreringar, dndring av ansdkan och registre-
ringen, rattelser, delgivning, fornyelse av registrering, atgédrder vid underlatenhet att iaktta
tidsfrister samt anteckningar om licensavtal.

2.1.2 Europeiska unionens lagstiftning och praxis
2.1.2.1 Varumérkesdirektivet

Rédets forsta direktiv 89/104/EEG om tillndrmningen av medlemsstaternas varumaérkeslagar
antogs den 21 december 1988 och dess bestimmelser inforlivades med Finlands rétt genom
lag 39/1993. Senare antogs en ny version av varumarkesdirektivet, Europaparlamentets och
radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumdrkeslagar (nedan det gamla varumdrkesdirektivet). Direktivets innehdll fordndrades
dock inte i detta sammanhang. Direktivet har omarbetats genom Europaparlamentets och ra-
dets direktiv (EU) 2015/2436 om tillndrmning av medlemsstaternas varumaérkeslagstiftning
(nedan det nya varumdrkesdirektivet, varumdrkesdirektivet eller direktivet), som antogs den
16 december 2015. Det nya varumirkesdirektivet tridde lagtekniskt i kraft den 14 januari
2016 och det ska genomf6ras nationellt huvudsakligen senast den 14 januari 2019. Det gamla
varumadrkesdirektivet dr fortfarande i kraft, men det upphor att gélla den 15 januari 2019.

Atergivning av mirket

Enligt artikel 2 i det gamla varumérkesdirektivet kan ett varumérke utgoras av alla tecken som
kan aterges grafiskt. Europeiska unionens domstol har i sin tolkning slagit fast att for att de
som anvéander register ska kunna avgora varumérkets exakta egenskaper utifrdn varumérkes-
registreringen méste dess grafiska atergivning i registret vara fullsténdig i sig samt léttillgéng-
lig och begriplig (dom av den 12 december 2002, mél C-273/00, Sieckmann, EU:
C:2002:748). 1 artikel 3 1 det nya varumérkesdirektivet forutsitts inte lingre att market ska
kunna aterges grafiskt, utan i artikeln foreskrivs att ett varuméirke kan utgdras av alla tecken,
sérskilt ord, inbegripet personnamn, eller figurer, bokstéiver, siffror, farger, formen pa en vara
eller dess forpackning eller ljud, forutsatt att tecknen i frdga kan sédrskilja ett foretags varor el-
ler tjénster frdn andra foretags, och éterges i registret pa ett sitt som gor det mojligt for de be-
horiga myndigheterna och allmédnheten att klart och tydligt avgora foremalet for det skydd
som beviljats innehavaren. I skil 13 till direktivet konstateras att det ocksa ar viktigt att teck-
net kan aterges pd ett sitt som ar klart, precist, fullsténdigt i sig sjalvt, lattillgéngligt, tydligt,
bestindigt och objektivt. Genom detta uttryck hénvisas i praktiken till Europeiska unionens
domstols dom i mal C-273/00 (Sieckmann). I det ovan nimnda skélet anges dessutom att ett
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tecken bor fa aterges i valfri 1amplig form med anvindning av allmént tillgénglig teknik, och
saledes inte nodvéndigtvis grafiskt.

Registreringshinder och ogiltighetsgrunder

Det nya varumirkesdirektivet innehéller bestimmelser om registreringshinder, dvs. grunder
for att vdgra registrering av ett varumirke, som huvudsakligen motsvarar bestimmelserna i det
gamla varumarkesdirektivet. Nytt i det nya direktivet dr bl.a. att registreringshindren har delats
in i absoluta och relativa registreringshinder, och utver detta har innehallet i bestimmelserna
preciserats till vissa delar.

Direktivets artikel 4 innehéller en forteckning dver absoluta registreringshinder och ogiltig-
hetsgrunder. Enligt artikel 4.1 far inte tecken som inte kan utgdra ett varumérke registreras, el-
ler om registrering har skett ska de ogiltigforklaras. I artikel 4.1 a konstateras att tecken som
inte kan utgora ett varumaérke far inte registreras. Dérigenom hénvisas till bestimmelsen enligt
artikel 3 dér det pd samma sétt som ovan foreskrivs om vad som kan utgéra ett varumairke.
Andra registreringshinder som avses i artikeln &r bl.a. varumérken som saknar sérskiljnings-
formaga (led b), tecken som endast bestar av en form eller annan egenskap som foljer av va-
rans art eller en varas form eller en annan egenskap hos varan som kravs for att uppna ett tek-
niskt resultat eller en varas form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande virde
(led e). Genom det nya uttrycket “annan egenskap beaktas bl.a. att ett varumaérke i fortsétt-
ningen ocksa kan vara ett tecken som inte kan aterges grafiskt. Europeiska unionens domstol
har tolkat en bestimmelse med motsvarande innehéll i det gamla varumérkesdirektivet sa att
ett sédant mérke aldrig kan forvérva sirskiljningsformaga genom att brukas och dérfor aldrig
godkénnas for registrering (dom av den 18 juni 2002, mal C-299/99 Philips, EU: C:2002:377,
punkt 75). Sddana mérken som avses i artikeln dr ocksd varumérken som strider mot allmén
ordning eller mot allmén moral (led f), varumérken som é&r dgnade att vilseleda allménheten
t.ex. med avseende pé varans eller tjdnstens art, kvalitet eller geografiska ursprung (led g), va-
rumirken vilka bestér av eller i sina vésentliga bestdndsdelar aterger en éldre véxtsortsbendm-
ning (led 1) samt varumérken som ar undantagna fran registrering i enlighet med unionslag-
stiftningen eller den berérda medlemsstatens nationella lagstiftning eller internationella 6ver-
enskommelser, som ger skydd for ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, tradit-
ionella uttryck for vin eller garanterade traditionella specialiteter (led i—k).

Enligt artikel 4.2 ska ett varumérke kunna forklaras ogiltigt om den sdkande gjorde sin anso-
kan om registrering av varumaérket i ond tro. Varje medlemsstat far ocksé foreskriva att ett
sadant varumaérke inte ska registreras. Enligt artikel 4.3 far en medlemsstat bestimma att ett
varumérke inte ska registreras eller, om det redan ar registrerat, att det ska kunna forklaras
ogiltigt bl.a. om anvéndningen av varumérket kan forbjudas med stod av andra lagbestimmel-
ser an medlemsstatens eller unionens varumarkesrétt (artikel 4.3 a) eller om varumérket inne-
héller ett tecken av hogt symbolvérde, sdrskilt en religios symbol (artikel 4.3 b). Enligt artikel
4.4 ska ett varumarke inte végras registrering bl.a. pa grund av beskrivningsforméga, om va-
rumdérket fore tidpunkten for registreringsansékan genom anvéndning forvarvat séarskiljnings-
forméga. Ett varumirke ska av samma skal inte ogiltigforklaras om det fore dagen for ansdkan
om ogiltigforklaring, och som en f6ljd av den anvéndning som har gjorts av det, har forvérvat
sarskiljningsformaga. Enligt artikel 4.5 far en medlemsstat besluta att punkt 4 ska gélla &ven
dé sarskiljningsformagan har forvérvats efter dagen for ansékan om registrering men fore da-
gen for registreringen.

Direktivets artikel 5 innehéller en forteckning Over relativa registreringshinder och ogiltig-
hetsgrunder. I sddana fall kan ett varumaérke i regel trots ett hinder registreras, om innehavaren
av det dldre varumaérket eller av annan éldre rétt ger sitt samtycke till registrering av det yngre
varumairket, vilket konstateras ocksa i artikel 5.5. Enligt artikel 5.1 ska ett varumaérke inte re-
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gistreras, eller ska, om det &r registrerat, kunna ogiltigforklaras bl.a. om det &r identiskt med
ett dldre varumérke och de varor eller tjanster som varumaérket har ansokts eller registrerats for
ar identiska med de varor eller tjénster for vilka det dldre varumaérket &r skyddat (led a) eller
om det pa grund av sin identitet eller likhet med det dldre varumirket och identiteten eller lik-
heten mellan de varor eller tjénster som técks av varumérkena foreligger en risk att allménhet-
en forviaxlar dem (led b). I artikel 5.2 preciseras att med “dldre varumirken" avses EU-
varumarken, ansokningar om EU-varumirke, varumérken eller varumirkesansdkningar som
har registrerats i den berérda medlemsstaten eller varuméarken som blivit foremal for en inter-
nationell registrering med rattsverkan i den berdrda medlemsstaten, under forutsattning att an-
sO6kan om registrering eller prioritet gjorts tidigare &n ansdkan om registrering av eller prioritet
for varumirket. Med tidigare varumérken avses dessutom EU-varumérken som har foretrdde
samt marken som dr vilkdnda i den betydelse som ges ordet vilként i artikel 6 a i Pariskon-
ventionen.

Enligt artikel 5.3 ska ett varumérke inte registreras eller ska, om det &r registrerat, kunna ogil-
tigforklaras om det &r identiskt med, eller liknar, ett dldre varumérke oavsett om de varor och
tjénster for vilka det har sokts eller registrerats &r identiska med, liknar eller inte liknar dem
for vilka det dldre varumaérket ar registrerat, om det dldre varumérket ar ként i den medlems-
stat i vilken ansdkan om registrering géller, eller, om det ar frdga om ett EU-varumairke, &r
ként 1 unionen. En forutséttning for skyddet ar att anvéindningen av det yngre varumarket utan
skélig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det dldre varumaérkets
sarskiljningsforméga eller renommeé.

Enligt artikel 5.4 far en medlemsstat bl.a. besluta att ett varumirke inte ska registreras eller,
om det &r registrerat, ska kunna ogiltigforklaras om och i den man som det krianker rétten till
varuméarke som forvirvats genom anvidndning eller om anvandningen av ett varumirke far
forbjudas med stod av en annan &dldre réttighet, sérskilt nér det 4r fraga om rétten till namn,
rdtten till egen bild, en upphovsritt eller en industriell réttighet. En medlemsstat far bestimma
om registreringshinder eller ogiltighetsgrunder ocksé i det fall att varumérket kan forvixlas
med ett dldre varumirke som &r skyddat utomlands, under forutséttning att sékanden vid tid-
punkten for ansdkan handlade i ond tro.

I artikel 8 beskrivs en situation dér ett registrerat varumaérke inte kan ogiltigforklaras pé grund
av att det dldre varumaérket &r forenat med en speciell egenskap, sdsom bristande sarskiljnings-
formaga. Bestimmelsen dr ny jdmfort med det gamla varumérkesdirektivet.

Rattigheter som varumaérket ger

I artikel 10 i det nya varumirkesdirektivet foreskrivs det om rattigheter som ér knutna till ett
varumirke. Regleringen motsvarar till sina huvuddelar artikel 5 i det gamla varumérkesdirek-
tivet. Skyddet kan uppfattas ha tre nivéer. For det forsta har innehavaren av ett varumérke rétt
att forhindra tredje man, som inte har hans tillstdnd, att i ndringsverksamhet anvidnda tecken
som &r identiska med varumérket och som anvénds for varor och tjanster som dr identiska med
dem for vilka varumarket &r registrerat (s.k. ”dubbel identitet”, double identity, dom av den 22
september 2011, mal C-323/09 Interflora, EU: C:2011:604). I rattspraxisen har det ansetts att
for att denna grund ska kunna &beropas forutsétts att bruket kan skada ndgon av varumaérkets
funktioner (C-323/09, Interflora, punkt 34). For det andra giller rétten att forhindra anvind-
ning tecken som pé grund av sin identitet eller likhet med varumarket och identiteten eller lik-
heten hos de varor och tjdnster som tdcks av varumaérket och tecknet kan leda till forvéxling
hos allménheten, inbegripet risken for association mellan tecknet och varumaérket. En risk for
forvixling foreligger om allménheten kan tro att varorna eller tjénsterna i fraiga kommer fran
samma foretag eller i forekommande fall frén foretag med ekonomiska band (dom av den 29
september 1998, mal C-39/97 Canon, EU: C:1998:442, punkt 29). Som en tredje skyddsnivé
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kan betraktas det skydd som ges vélkdnda varumérken. Innehavaren av ett varumérke ska ha
ritt att forhindra tredje man, som inte har hans tillstdnd, frén att i ndringsverksamhet anvinda
ett tecken som dr identiskt med eller liknar det kdnda varumirket med avseende pa varor och
tjénster av annan art d4n dem for vilka det kénda varumaérket ar registrerat. Detta forutsétter
dock att anvéndningen av tecknet utan skélig anledning drar otillborlig fordel av eller ér till
forfang for varumaérkets sérskiljningsférméga eller renommé. En bestimmelse med motsva-
rande innehall ingick i det dldre varumérkesdirektivet, men det var frivilligt for medlemssta-
terna att tillimpa den. Om Europeiska unionens domstols tidigare beslutspraxis, se bl.a. dom
av den 9 januari 2003, mal C-292/00, Davidoff, EU: C:2003:9, dom av den 23 oktober 2003,
mal C-408/01, Adidas-Salomon; EU: C:2003:582 och dom av den 27 november 2008, mal C-
252/07, Intel, EU: C:2008:655. I artikel 10.3 uppréknas sédana situationer dér varumérkesin-
nehavaren har sirskild forbudsritt. I artikel 10.3 ndmns nagra fler situationer av denna typ &n i
det gamla varumarkesdirektivet. I artikel 11 i varumarkesdirektivet foreskrivs om rétten att
forbjuda forberedande atgérder, i artikel 12 om &tergivning av varumérken i lexikon och i arti-
kel 13 om forbud att anvénda ett varumérke som dr registrerat i ett ombuds eller en foretrada-
res namn.

Transitering

Enligt artikel 5.3 i1 det gamla varumérkesdirektivet omfattar varumérkesinnehavarens forbuds-
ratt bl.a. rétten att fdrbjuda import eller export av varor under tecknet. I det gamla varumaér-
kesdirektivet ingér inte ndgon uttrycklig bestdmmelse om att varumérkesinnehavarens rtt att
forbjuda anvéndning av mérket skulle utstrécka sig till transitering. A andra sidan dr forteck-
ningen i punkt 3 avsedd att vara icke-uttommande, vilket framgéar av uttrycket "bland annat".
Europeiska unionens domstol behandlade innehallet i varumrkesdirektivets ensamritt i an-
slutning till transitering i domen i mélet Montex mot Diesel (dom av den 9 november 2006,
mal C-281/05, EU: C:2006:709). Europeiska unionens domstol ansdg att transitering kunde
forbjudas endast i det fall att varorna vid extern transitering blir foremal for ndgon atgérd som
innebér att de slépps ut pd marknaden i den medlemsstat genom vilken de transiteras. Europe-
iska unionens domstol ansdg i sina domar i méal C-446/09 och mal C-459/09 (dom av den 1
december 02001, forenade mélen C-446/09 och C-495/09, Phillips och Nokia, EU:
C:2011:796) att varor som kommer fran ett tredjeland och som utgdr imitationer av en vara
som inom unionen atnjuter varumérkesskydd eller som utgdr kopior av en vara som inom un-
ionen atnjuter upphovsrittsligt skydd eller skydd som nérstdende réttighet, eller monster-
skydd, kan inte anses utgdra ’varumérkesforfalskade varor” eller "pirattillverkade varor” i den
mening som avses i de ovanndmnda forordningarna, endast pa grund av att dessa varor inforts
till unionens tullomrade under ett suspensivt arrangemang. Europeiska unionens domstol an-
sag dock att dessa varor ddremot kan gora intrang i de ovanndmnda réittigheterna och kan dar-
for utgora varumaérkesforfalskade eller pirattillverkade varor, om det &r styrkt att de &r avsedda
att foras ut pd marknaden inom unionen. Sddan bevisning foreligger enligt Europeiska union-
ens domstol bland annat dé det framgér att dessa varor inom unionen har varit foremal for for-
sdljning till kunder, utbjudande till forséljning eller reklam till konsumenter, eller da det av
handlingar eller skriftvéixling avseende dessa varor framgar att de ar avsedda att avledas till
konsumenter inom unionen. Europeiska unionens domstol ansag att tullmyndigheterna skulle
kunna skjuta upp frigérandet av varorna eller kvarhalla dem om det finns skil att misstéinka att
det ror sig om varor som gor intrdng i en immateriell réttighet. Enligt Europeiska unionens
domstol kan som sddana omsténdigheter bland annat betraktas det att varornas bestimmelseort
inte har deklarerats, att det inte foreligger nagra exakta eller tillforlitliga uppgifter om tillver-
karens eller avsidndarens identitet eller adress, brist pa samarbete med tullmyndigheterna eller
att det har upptickts omstindigheter (handlingar eller skriftvaxling avseende de ifrdgavarande
varorna) av vilka det framgar att dessa formodligen kommer att avledas till konsumenter inom
unionen.
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I artikel 10 i det nya varumirkesdirektivet foreskrivs det om rattigheter som &r knutna till ett
varumarke. Till artikel 10.5 fogades nya bestimmelser om innehdllet i den ensamrétt som ett
varumirke ger innehavaren vid transitering. Innehavaren av ett registrerat varumérke har rétt
att forhindra tredje man, som inte har hans tillstdnd, att i ndringsverksamhet fora in varor eller
tjénster i den medlemsstat dér varumarket 4r registrerat, utan att dessa har dvergatt till fri om-
séttning dar, om dessa varor, inbegriper deras forpackning, kommer fran tredjeldnder och utan
tillstand har forsetts med ett varumérke som &r identiskt eller vasentligen identiskt med det va-
rumérke som registrerats for sddana varor eller som 1 vésentliga drag inte kan sérskiljas fran
det varumirket. Varumirkesinnehavarens ovan ndmnda ensamrétt ska dock upphdra om de-
klaranten eller varuinnehavaren, under det forfarande for att avgdra huruvida intrang har gjorts
i det registrerade varumérket som har inletts i enlighet med foérordning (EU) nr 608/2013, l4g-
ger fram bevis for att innehavaren av det registrerade varumérket inte har ritt att forbjuda att
varorna slapps ut pa marknaden i det land som é&r slutdestinationen for varorna. Ocksa skél
21-25 till direktivet har samband med bestimmelsen.

Bruk av varumiérken

I artikel 16 1 det nya varumarkesdirektivet foreskrivs det om bruket av varumarken. Om inne-
havaren av varumairket inte inom fem ar efter det att registreringsforfarandet avslutats har
gjort verkligt bruk av varumérket i medlemsstaten for de varor eller tjanster for vilka det regi-
strerats, eller om sédant bruk inte skett under en sammanhingande femérsperiod, och det finns
inga giltiga skal till att varumérket inte anvénts, ska varumérket bli foremal for de begréns-
ningar och sanktioner som foreskrivs i annanstans i direktivet. Sddana &r bl.a. mgjlighet att
aberopa bristande anvdndning som forsvar i mal om intrang (artikel 17), avsaknad av verkligt
bruk som grund for upphivande (artikel 19), mojlighet att dberopa bristande anvandning som
forsvar 1 invandningsforfaranden (artikel 44) och bristande anvdndning som forsvar i forfaran-
den som avser ansdkan om ogiltighetsforklaring (artikel 46). Enligt artikel 46.2 rdknas den
femarsperiod frén den dag da invidndning inte ldngre kan goras mot varumaérket, eller om in-
vindning gjorts, frdn den dag d& det beslut som avslutar invandningsforfarandet har vunnit
laga kraft eller invéindningen atertagits. Dagen da femérsperioden inleds antecknas i registret. |
artikel 46.5 foreskrivs om vissa sitt att anvianda varumirket som uppfyller kriterierna for bruk
av varumérket. Att ett varumérke anvinds med innehavarens samtycke jamstills med att va-
rumérket anvinds av innehavaren.

Varumérken som formdgenhetsobjekt

I 2 kapitlets avsnitt 5 i det nya varumarkesdirektivet foreskrivs om varuméarken som formo-
genhetsobjekt. I kapitlet finns bestimmelser om Gverlételse av registrerade varumérken (arti-
kel 22), sakritt (artikel 23), exekutiva atgarder (artikel 24) och om licensering (artikel 25). En-
ligt direktivets artikel 25.1 far licens for ett varumaérke ges for en del av eller alla de varor eller
tjénster for vilka det dr registrerat samt for hela eller en del av den berérda medlemsstatens
territorium. En licens kan vara exklusiv eller icke-exklusiv. Enligt artikel 25.2 far innehava-
ren av ett varumirke &beropa de till varumérket knutna réttigheterna gentemot en licenstagare
som overtrdder en bestdimmelse i licensavtalet med avseende pa licensens giltighetstid, den av
registreringen skyddade formen under vilket varumérket far anvéndas, arten av de varor eller
tjénster for vilka licensen ar utfairdad, omradet inom vilket varumérket far anvéndas, eller kva-
liteten pa de av licenstagaren tillverkade varorna eller tillhandahéllna tjdnsterna. Artiklarna
25.1 och 25.2 motsvarar huvudsakligen artikel 8 i det gamla varumarkesdirektivet. Artiklarna
25.3-25.5 dr ddremot nya jamfort med det gamla varumérkesdirektivet. Enligt artikel 25.3 far
licenstagaren, utan att det paverkar tillimpningen av bestdmmelserna i licensavtalet, endast
vicka talan om intréng i varumérket om dess innehavare samtycker till detta. Innehavaren av
en exklusiv licens fir dock vécka séddan talan om innehavaren av varumaérket inte sjélv vicker
talan om intrang i varumérket inom skélig tid efter underrittelse om detta. Enligt artikel 25.4
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ska en licenstagare dga ritt att intervenera 1 det mal om intrang som innehavaren av varumar-
ket har inlett for att kunna erhalla skadestand for den skada som han lidit. Enligt artikel 25.5
ska medlemsstaterna ha forfaranden for att kunna registrera licenser i sina register.

Enligt direktivets artikel 26 ska artiklarna 22-25 tillimpas ocksé pé ansdkningar om varumar-
ken, vilket dr nytt jimfort med det gamla varumérkesdirektivet. Exempelvis pantsittning eller
licens kan séledes antecknas redan pa en ansokan om varumairke, och man behdver inte vinta
tills varumarket har registrerats.

Garantiméarken och kontrollmérken samt kollektivméarken

I 2 kapitlets avsnitt 6 i det nya varuméarkesdirektivet foreskrivs om garanti- eller kontrollmér-
ken samt kollektivmirken. Bestdimmelserna i det nya direktivet &r mer omfattande dn bestam-
melserna i artikel 15 i det gamla varumérkesdirektivet. I direktivets artikel 27 ingér definition-
er pa garantimérke och kontrollmérke samt kollektivmérke. Enligt artikel 27.1 a avses med ga-
ranti- eller kontrollmérke ett varumirke som betecknas som sddant vid ansokan om registre-
ring av mérket och som é&r égnat att sérskilja varor eller tjédnster som certifieras av innehavaren
av market vad géller material, séttet att tillverka varor eller utfora tjanster, kvalitet, tillforlit-
lighet eller andra egenskaper fran varor och tjanster som inte &r certifierade pa detta sétt. En-
ligt artikel 27.1 b avses med kollektivmérke ett varumérke som betecknas som siddant vid an-
sokan om registrering av varumarket och som é&r dgnat att sérskilja de varor eller tjénster som
hérror frén medlemmarna i den sammanslutning som innehar varumaérket frén de varor eller
tjénster som héarror fran andra foretag.

Enligt direktivets artikel 28.1 far medlemsstaterna foreskriva om registrering av garanti- eller
kontrollmérken. Enligt artikel 28.2 far alla fysiska eller juridiska personer, inbegripet offentli-
grittsliga institutioner, myndigheter och organ far ansoka om garanti- eller kontrollmérken
under forutséttning att en sddan person inte bedriver affarsverksamhet som inbegriper tillhan-
dahallande av varor eller tjdnster av det slag som certifierats. Medlemsstaterna far dessutom
foreskriva att ett garanti- eller kontrollméirke inte ska registreras om sékanden inte &r behorig
att certifiera de varor eller tjanster for vilka mérket ska registreras. Enligt artikel 28.3 far med-
lemsstaterna foreskriva att garanti- eller kontrollmérken inte ska registreras, eller att de ska
upphévas eller ogiltigforklaras, med stod av andra grunder dn de som nédmns i artiklarna 4, 19
och 20 i de fall dessa médrkens funktion kréver det. Enligt artikel 28.4 far medlemsstaterna f6-
reskriva att tecken eller upplysningar, som i handeln kan ange varornas eller tjédnsternas geo-
grafiska ursprung, kan utgora garanti- eller kontrollmérken. Ett sadant garanti- eller kontroll-
marke ska inte ge innehavaren ritt att forbjuda tredje man att i néringsverksamhet anvénda sa-
dana tecken eller upplysningar, forutsatt att tredje man brukar dem i dverensstimmelse med
god affarssed. Enligt artikel 28.5 anses de krav som giller bruket av mérket vara uppfyllda
nér en person som har ritt att anvénda ett garanti- eller kontrollmérke gor verkligt bruk av det.

Enligt direktivets artikel 29.1 ska medlemsstaterna foreskriva om registrering av kollektiv-
mérken. Till skillnad mot det gamla varumirkesdirektivet blir det allts& obligatoriskt att ut-
farda bestammelser om kollektivmérken. I artikel 29.2 anges de minimifSrutsittningar for de
aktorer som kan ge in en ansokan om kollektivmérke. Sammanslutningar av tillverkare, pro-
ducenter, tjansteproducenter eller ndringsidkare som enligt den rétt som reglerar dess stéllning
har rétt att i eget namn inneha rittigheter och skyldigheter, att ingé avtal eller utféra andra
rattshandlingar samt fora talan infér domstolar och andra myndigheter far, liksom offentli-
grittsliga juridiska personer far ansdka om kollektivmirke. Enligt artikel 29.3 far medlemssta-
terna foreskriva att tecken eller upplysningar, som i handeln kan ange varornas eller tjanster-
nas geografiska ursprung, kan utgora kollektivmérken. Ett sddant kollektivmérke ger inte in-
nehavaren ritt att forbjuda tredje man att anvénda sadana tecken eller uppgifter i néringsverk-
samhet, forutsatt att tredje man brukar dem i 6verensstimmelse med god affarssed. I synner-
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het far ett sddant marke inte aberopas gentemot tredje man som har rétt att anvinda ett geogra-
fiskt namn.

Bestimmelser om kollektivmérken finns dessutom i direktivets artiklar 30-36. Artikel 30 in-
nehaller bestimmelser for anvindning av kollektivmaérket, i artikel 31 foreskrivs det om de
sarskilda grunderna for avslag pa en ans6kan om kollektivmairke, i artikel 32 finns bestimmel-
ser om bruk av kollektivmarken, i artikel 34 foreskrivs det om personer som har rétt att vicka
talan om intrang, i artikel 35 finns bestimmelser om ytterligare grunder for upphdvande av
kollektivmérke och i artikel 36 om ytterligare ogiltighetsgrunder. I friga om kontrollmérken &r
regleringen mindre omfattande, och den ticker endast definitionen enligt artikel 27 ovan och
artikel 28.

Ansokan om varumérke

Kapitel 3 i det nya varumaérkesdirektivet géller forfarandet vid registermyndigheten. Motsva-
rande reglering fanns inte i det gamla varumérkesdirektivet. Enligt direktivets artikel 37 ska en
ansOkan om registrering av ett varumirke innehalla &tminstone en begidran om registrering,
uppgifter som gor det majligt att fastsla sékandens identitet, en forteckning dver de varor eller
tjanster for vilka registrering begérs samt en atergivning av varumarket som uppfyller kraven i
artikel 3 b. Enligt artikel 37.2 ska en varumérkesansokan ska vara foremél for en avgift som
den berérda medlemsstaten faststiller. Enligt artikel 38 i direktivet dr dagen for inlimnande av
en varumirkesansokan, dvs. ansokningsdagen, den dag d& de handlingar som innehéller de
uppgifter som anges i artikel 37.1 ldmnas in till myndigheten av sokanden. Enligt artikel 37.2
far medlemsstaterna dessutom foreskriva att en avgift ska betalas for faststillelsen av ansok-
ningsdag.

Klassificering av varor och tjdnster

Bestdmmelser om klassificering av varumérken fogades till det nya varumaérkesdirektivet. En-
ligt artikel 39 ska de varor och tjanster for vilka varumérkesregistrering soks klassificeras i en-
lighet med det klassificeringssystem som faststéllts i Nicedverenskommelsen (punkt 1). S6-
kanden ska gruppera varorna och tjansterna enligt klasserna i klassificeringen och ldgga fram
dem 1 samma ordning som klasserna (punkt 6). Soékanden ska tillrackligt tydligt och exakt
ange de varor och tjinster for vilka skyddet soks for att behdriga myndigheter och ekonomiska
aktorer enbart utifrdn den informationen ska kunna avgoéra omfattningen av det skydd som
soks (punkt 2). Anvidndningen av de allmidnna beteckningar som ingar i klassrubrikerna i
Niceklassificeringen eller andra allménna uttryck ska tolkas uppfylla de relevanta normer for
tydlighet och exakthet som faststills i denna artikel. Anvédndningen av saddana uttryck eller be-
teckningar far inte tolkas som ett ansprék pé varor och tjénster som inte kan uppfattas péd det
sittet (punkt 5). Enligt artikeln ska varor och tjanster inte anses likna varandra av det skélet att
de forekommer i samma klass enligt Niceklassificeringen eller inte anses skilja sig fran
varandra av det skélet att de forekommer i olika klasser (punkt 7). Klassificeringen av varu-
marken stods ocksa av skél 37 till det nya varumérkesdirektivet ddr det konstateras att for att
sakerstélla rattssdkerhet nar det giller omfattningen av varumérkesrattigheter och underlatta
tilltradet till varumérkesskydd, bor beteckningen och klassificeringen av varor och tjénster
som omfattas av en varumérkesansokan folja samma regler i samtliga medlemsstater och an-
passas till de bestimmelser som géller for EU-varumédrken. Beteckningen av varor och tjéns-
ter bor vara tillrdckligt klar och precis for att behdriga myndigheter och ekonomiska aktorer
ska kunna avgdra hur omfattande varuméarkesskydd som sokts enbart pd grundval av ansokan.
Anvindningen av allménna begrepp bor tolkas som att de endast inkluderar varor och tjénster
som klart omfattas av en terms bokstavliga innebord.
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Bakgrunden till bestimmelserna om klassificering i artikel 39 i1 det nya varumarkesdirektivet
utgdrs av Europeiska unionens domstols tolkning av det gamla varuméarkesdirektivet i fallet IP
TRANSLATOR (dom av den 19 juni 2012, mal C-307/10, Chartered Institute of Patent Attor-
neys; EU: C:2012:361). Europeiska unionens domstol konstaterade for det forsta att enligt det
gamla varumirkesdirektivet krévs det att den sokande anger de varor eller tjénster som det an-
s0ks om varumérkesskydd for pa ett sd klart och precist sétt att de behdriga myndigheterna
och de ekonomiska aktorerna redan pa grundval hdrav kan faststdlla omfanget av varumarkes-
skyddet. For det andra utgor det gamla varumérkesdirektivet inget hinder for att de allménna
beteckningarna i klassrubrikerna i Niceklassificeringen anvinds for att ange de varor och
tjénster som det ansoks om varumérkesskydd for, sévitt angivandet dr tillrdckligt klart och
precist. For det tredje, om samtliga allménna beteckningar i en viss klassrubrik i Niceklassifi-
ceringen anvands for att ange de varor eller tjanster som det anséks om varumérkesskydd for,
precisera huruvida ansdkan avser alla varor eller tjanster i den alfabetiska forteckningen for
den aktuella klassen eller endast vissa av dessa varor eller tjanster. Om ansdkan endast omfat-
tar vissa av nimnda varor eller tjénster &r den sokande skyldig att precisera vilka varor eller
tjénster 1 den aktuella klassen som avses. I detta fall bekréftade alltsd Europeiska unionens
domstol att anvéindningen av de allménna beteckningarna bor tolkas sa att de endast inkluderar
varor och tjdnster som klart omfattas av en betecknings bokstavliga innebord.

Tolkningen av klassificeringsreglerna i radets férordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari
2009 om gemenskapsvarumérken (nedan den gamla férordningen om EU-varumdrken) har
sedermera utvérderas i domen i fallet LAMBRETTA—-EU-varumirke (dom av den 16 februari
2017, mal C-577/14, Brandconcern mot EUIPO och Scooters India, EU: C:2017:122). Euro-
peiska unionens domstol ansag att EU-varumérken som registrerats fore fallet I[P TRANSLA-
TOR (C-307/10) och dir allmédnna beteckningar i rubriken till klass 12 anvidndes ansags kunna
omfatta varor enligt klassrubriken och alla varor i den alfabetiska Niceforteckningen for denna
klass. Tolkningen av klassificeringsreglerna i den gamla varumérkesférordningen bedémdes
dessutom i méal C-501/15 (dom den 11 oktober 2017, mal C-501/15, P CACTUS, EU:
C:2017:750). Europeiska unionens domstol konstaterade i malet att det av domen i malet IP
Translator (C-307/10), sdésom domstolen tolkade den domen i malet Brandconcern och domen
i malet C-418/02 (dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermérkte (maél
C[1418/02, EU: C:2005:425) framgar att rickvidden av det skydd som f6ljer av ett varumarke
som registrerades innan dessa bdda domar avkunnades inte paverkas av den rattspraxis som
har sitt ursprung i dessa bida domar. Europeiska unionens domstols dom i maélen
LAMBRETTA (C-577/14) och P CACTUS (C-501/15) géller enligt vad som anges ovan sale-
des tolkningen av de EU-varumérken som registrerats i enlighet med den gamla férordningen
om EU-varumirken.

Invéndningsforfarande

Enligt artikel 43.1 i det nya varumérkesdirektivet ska medlemsstaterna sorja for ett effektivt
och snabbt administrativt forfarande infor sina myndigheter for att invinda mot registrering av
en varumarkesansokan. Till skillnad mot det gamla varumarkesdirektivet ar iakttagandet av
regleringen obligatoriskt for medlemsstaterna. I artikel 43.2 foreskrivs det om personer som
atminstone ska ha rétt att framstélla en invindning mot registreringen av ett varumérke. En in-
vindning mot registreringen av ett varumérke far framstéllas rorande en eller flera éldre rét-
tigheter, under forutséttning att de alla hor till samma innehavare, och rérande en del av eller
alla de varor och tjanster for vilka den dldre rattigheten ar skyddad eller ansoktes om. Invand-
ningen far riktas mot en del av eller alla de varor och tjénster for vilka det omtvistade varu-
market soks. Enligt artikel 43.3 ska invdndaren och sdkanden pd gemensam begédran beviljas
en tidsfrist p4 minst tvA manader under invindningsforfarandet for att mojliggora en uppgo-
relse 1 godo mellan s6kanden och den invéndande parten.
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Artikel 44 i det nya varumarkesdirektivet géller bristande anvéndning av varuméarket som for-
svar 1 invandningsforfaranden. I artikel 44.1 foreskrivs att den femarsperiod inom vilken det
dldre varumérket maste ha tagits 1 verkligt bruk, har 16pt ut pd ansdkningsdagen eller pri-
oritetsdagen for det yngre varumérket, ska innehavaren av det éldre varumérket som har in-
vint pa sdkandens begéran ldgga fram bevis for att det dldre varumaérket har tagits i verkligt
bruk under den femérsperiod som foregar ansdkningsdagen eller prioritetsdagen for det yngre
varumarket, eller for att det finns giltiga skl till att varumérket inte har anvénts. I avsaknad
av sadan bevisning ska invidndningen avslas. I artikel 44.2 foreskrivs att om det dldre varu-
mérket endast har anvénts for en del av de varor eller tjdnster for vilka det har registrerats, ska
det vid provning av invindningen i enlighet med punkt 1 anses vara registrerat endast for
denna del av varorna eller tjénsterna. Enligt artikel 44.3 ska punkterna 1 och 2 i artikeln dven
tillimpas om det dldre varumirket dr ett EU-varumirke. I ett sddant fall ska det verkliga bru-
ket av EU-varumaérket faststéllas i enlighet med artikel 18 i EU:s varumirkesfoérordning (EU)
nr 2017/1001.

Administrativt forfarande for upphévande eller ogiltigforklaring

I direktivets artikel 45.1 foreskrivs att utan att det paverkar parternas rétt till dverklagande till
domstol, ska medlemsstaterna sorja for ett effektivt och snabbt administrativt férfarande hos
sina myndigheter om upphévande eller ogiltighetsforklaring av ett varumérke. Kravet angé-
ende inrdttande av ett sadant forfarande dr nytt jaimfort med det gamla varumérkesdirektivet.
Enligt artikel 45.2 ska det administrativa forfarandet for upphédvande foreskriva att varumérket
ska upphivas pd grund av att varumérket inte tagits i verkligt i bruk enligt artikel 19 eller att
varumirket blivit generiskt eller vilseledande beteckning enligt artikel 20. Enligt artikel 45.3
ska det administrativa forfarandet for ogiltighet foreskriva att varumérket ska forklaras ogiltigt
atminstone av foljande skél: a) Varumarket borde inte ha registrerats eftersom det strider mot
de absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som foreskrivs i artikel 4, och b) va-
rumirket borde inte ha registrerats eftersom det fanns en dldre rittighet i den mening som av-
ses 1 artikel 5.1-5.3 som géller relativa registreringshinder eller ogiltighetsgrunder. I artikel
45.4 foreskrivs om personer som atminstone ska ha rétt att ldmna in en ansékan om upphi-
vande eller ogiltighetsforklaring. Enligt direktivet kan upphivande krivas av fysiska eller ju-
ridiska personer och sammanslutningar eller organ som inrittats for att foretrdda tillverkare,
producenter, tjénsteleverantdrer, naringsidkare eller konsumenter, vilka sammanslutningar en-
ligt tillamplig ratt har rétt att fora talan infor domstolar och andra myndigheter. Samma parter
ska ha rétt att 1dmna in en ansdkan om ogiltigforklaring pa basis av de absoluta registrerings-
hindren och ogiltighetsgrunderna enligt artikel 4. Ansokan om ogiltighetsforklaring kan pa ba-
sis av dldre réttighet ocksé lamnas in av innehavaren av det dldre varumirket och varje person
som enligt tillamplig rdtt ar beréttigad att utdva de rattigheter som foljer av en skyddad ur-
sprungsbeteckning eller geografisk beteckning enligt artikel 5.3 c. Enligt artikel 45.5 far en
ansokan om upphévande eller ogiltighetsforklaring riktas mot en del av eller alla de varor och
tjénster for vilka det omtvistade varumaérket registrerats. Enligt artikel 45.6 far en ansdkan om
ogiltighetsforklaring 1&mnas in rérande en eller flera éldre rattigheter, under forutsittning att
de alla hor till samma innehavare.

I direktivets artikel 46 foreskrivs om bristande anvdndning av mérket som forsvar i forfaran-
den som avser ogiltighetsforklaring. I forfaranden for ogiltighetsforklaring pa grundval av ett
tidigare registrerat varumaérke géller att innehavaren av det dldre varumérket, om innehavaren
av det yngre varumaérket sa begér, ska ldgga fram bevis for att det dldre varumérket under den
femarsperiod som foregér dagen for ansdkan om ogiltighetsforklaring har tagits i verkligt bruk
i samband med de varor eller tjanster for vilka det &r registrerat och som &beropas som grund
for ansokan, eller for att det finns giltiga skél till att varumaérket inte har anvénts, forutsatt att
det dldre varumérket har varit registrerat i minst fem ar den dag d4 en ansdkan om ogiltighets-
forklaring ldmnas in. Om den femarsperiod under vilken det dldre varumérket méste ha tagits 1
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verkligt bruk enligt artikel 16 har 16pt ut pa ansokningsdagen eller prioritetsdagen for det
yngre varumérket, ska innehavaren av det dldre varuméirket, utdver de bevis som ndmnts ovan,
lagga fram bevis for att varumérket har tagits i verkligt bruk under den femarsperiod som f6-
regér ansokningsdagen eller prioritetsdagen, eller for att det fanns fullgoda skal till att varu-
maérket inte anvants. I artikel 46.3 foreskrivs att 1 avsaknad av ovan ndmnda bevis, ska en an-
sokan om ogiltighetsforklaring pa grundval av ett dldre varumérke avslas. Om det dldre varu-
mérket endast har anvénts for en del av de varor eller tjanster for vilka det &r registrerat, ska
det vid provning av ans6kan om ogiltighetsforklaring anses vara registrerat endast for denna
del av varorna eller tjédnsterna (punkt 4). Enligt artikel 46.5 ska punkterna 1-4 i artikel ndven
tillimpas om det dldre varumirket ar ett EU-varumaérke. I ett sddant fall ska verkligt bruk av
EU-varumairket faststéllas i enlighet med artikel 15 i forordning (EG) nr 207/2009.

I direktivets artikel 47 konstateras vilka rittsverkningar upphivande och ogiltighet har. I arti-
kel 47.1 foreskrivs att i den utstrackning som innehavarens rattigheter har forklarats upphiavda
ska ett registrerat varumérke anses ha forlorat de réttsverkningar som anges i varumérkesdi-
rektivet frdn dagen for ansdkan om upphévande. P& begéran av en av parterna fér det i beslutet
rorande ans6kan om upphéivande faststéllas den tidigare tidpunkt vid vilken grunden f6r upp-
hévande intrédffade. I artikel 47.2 foreskrivs att i den utstrdckning som varumaérket har forkla-
rats ogiltigt ska ett registrerat varumirke fran forsta borjan anses ha saknat de rattsverkningar
som anges 1 varumérkesdirektivet.

2.1.2.2 Forordningen om EU-varumérken

Bestimmelser om Europeiska unionens varumirke (nedan EU-varumdrke) finns i radets for-
ordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumirken. Forordningen har &ndrats genom
Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424 om &ndring av radets férordning
(EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumirken och av kommissionens forordning (EG) nr
2868/95 om genomforande av radets forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumérke
samt om upphivande av kommissionens férordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall
betalas till Byrén for harmonisering inom den inre marknaden (varuméarken, monster och mo-
deller). Andringarna i varumirkesforordningen trddde i kraft den 23 mars 2016. De bestdm-
melser som réknas upp i artikel 4 i den dndrade forordningen tillimpas dock forst fran och
med den 1 oktober 2017. Sedermera har det utférdats en nyare version av varumérkesforord-
ningen, Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2017/1001, av den 14 juni 2017, om
EU-varumirken (nedan férordningen om EU-varumdrken). Den kodifierade férordningen till-
lampas fran och med den 1 oktober 2017. Innehéllet i1 forordningen dndrades dock inte 1 for-
hallande till de tidigare réttsakterna.

I forordningen foreskrivs om EU-varumérke som ér skilt fran de nationella varumérkessyste-
men. EU-varumirket géller pd basis av varumérkesforordningen inom hela EU med samma
rattsverkningar. Ensamrétten kan basera sig enbart péd registrering som soks hos EU:s im-
materialrattsmyndighet (nedan EUIPO). Det nationella varuméarkessystem som regleras genom
varumirkeslagen och & andra sidan det gransdverskridande varumérkessystem som baserar sig
pa forordningen om EU-varumirke ér skilda, parallella system som ar oberoende av varandra.
I skél 6 till den dndrade forordningen konstateras att den erfarenhet som vunnits sedan syste-
met for gemenskapsvarumérken inrittades visar att foretag bade inom och utanfér unionen har
accepterat systemet, som har blivit ett framgéngsrikt och héllbart komplement och alternativ
till varumérkesskyddet pad medlemsstatsniva. I skél 8 konstateras dessutom att nationella va-
rumérken behdvs fortfarande for foretag som inte vill skydda sina varumérken pa unionsniva
eller som inte kan fa ett unionsomspénnande skydd samtidigt som det inte finns nigra hinder
for ett nationellt skydd. Det bor overlatas till varje person som soker varumérkesskydd att
vilja om detta ska sokas i form av ett nationellt varumérke i en eller flera medlemsstater, end-
ast som EU-varumérke eller bada delarna.
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2.1.3 Lagstiftning och praxis i vissa av Europeiska unionens medlemsstater
Sverige

I Sverige genomfordes en totalreform av varumirkeslagen 2011. Den nya varumaérkeslagen
(Varumaérkeslagen 2010:1877) tradde i kraft den 1 juli 2011, och i den férenades den tidigare
gillande varumirkeslagen (1960:644) med kollektivmarkeslagen (1960:645). Syftet med re-
formen var att skapa klarhet i lagen och att f3 till stand en begriplig och konsekvent helhet. I
samband med totalrevideringen sattes ocksé Singaporekonventionen i kraft. Den nya lagen de-
lades in i kapitel. Inom kapitlen anvéndes 16pande numrering. I syfte att skapa ytterligare klar-
het forsags varje paragraf med egen rubrik, sa som tidigare hade gjorts i den danska varumaér-
keslagen. Den nyaste betydelsefulla dndringen fran forra &ren var att de fall som géller varu-
marken koncentrerades till Patent- och marknadsdomstolen fran och med den 1 september
2016. Patent- och marknadsdomstolen, som inledde sin verksamhet den 1 september 2016,
behandlar alla mal och drenden som har samband med immaterialritt, konkurrensritt och
marknadsritt. Over domstolens beslut kan besvér anforas hos Patent- och marknadséverdom-
stolen, som inledde sin verksamhet vid samma tidpunkt. Sveriges regering tillsatte den 7 maj
2015 en arbetsgrupp for att utreda behov att dndra varumarkeslagen med tanke pa genomfo-
randet av det nya varumérkesdirektivet. Arbetsgruppen publicerade en promemoria SOU
2016:79 om utredningen. I den foreslog arbetsgruppen att varumérkeslagen och Gvriga lagar
som har samband med ké&nneteckensrétt reformeras. P& basis av promemorian overldmnades
den 7 juni 2018 regeringens proposition 2017/18:267. Innehéllsmissigt hade ménga av de {6-
reslagna dndringarna samband med moderniseringen och forenklingen av den gillande varu-
markeslagen samt genomforandet av de krav som stélls i det nya direktivet.

I Sverige registreras ett varumérke inte om det existerar ett absolut hinder eller relativt hinder.
Sveriges patent- och registermyndighet (Patent- och registreringsverket, PRV) undersoker ab-
soluta och relativa hinder pé tjdnstens végnar (ex officio) och avslar registerringsansékan om
det foreligger ett hinder enligt ovan.

Héavning av varumirkesregistreringen kan i Sverige ansdkas antingen hos en domstol eller
PRYV. Bestammelser om forfarandet for administrativ hdvning finns 1 3 kap. i den svenska va-
rumirkeslagen. Administrativ hdvning soks med en ansokan dar man ska dterge det varumaérke
som ska hévas, uppgifter om s6kanden och grunderna till hdvning. S6kanden ska betala en an-
sokningsavgift (450 SEK). PRV meddelar dérefter innehavaren av varumirket ett foreldg-
gande att yttra sig dar verket uppmanar innechavaren av varumarket att komma med ett gen-
méle. Om innehavaren av det varumirke som ar foreméal for hdvningsansokan inte kommer
med ndgot genméle eller om denne godkdnner hdvningen, hivs varumairket pé basis av anso-
kan. Innehavaren kan ocksé godkénna hdavningen, varvid PRV fattar beslut om detta.

Om innehavaren av det varumédrke som &r foremal for hdvningsansdkan motsétter sig hév-
ningen helt eller delvis, meddelar PRV inte nagot beslut i 4rendet. PRV meddelar den som yr-
kat pa hdvning att innehavaren av varumarket motsétter sig hdvningen och drendet kan pa be-
giran av den som yrkat pa havning 6verforas till patent- och marknadsdomstolen. Begéran om
overforing av drendet till patent- och marknadsdomstolen framstills hos PRV som ldmnar
handlingarna till domstolen. En avgift ska betalas for begéran om &verforing av &drendet till
domstol. Om négon begéran att overfora drendet till domstolen inte ldmnas in inom utsatt tid,
avskriver PRV érendet.

Innehavaren av ett varumérke vars mérke har hiavts av PRV kan anséka om &tervinning. An-
sOkan om étervinning ges in till PRV och ska ha kommit in till verket inom en manad frén da-
gen for beslutet om upphédvning. PRV granskar ansékan om é&tervinning och om allt &r i sin
ordning, 6verldmnar drendet till Patent- och marknadsdomstolen, som avgor drendet. I den ak-
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tuella regeringspropositionen foreslas inte dndringar i det ovan beskrivna forfarandet, utan
PRYV ska dven framover endast handldgga sa kallade otvistiga hdvningsdrenden i administra-
tivt forfarande.

Sverige tilltrddde Singaporekonventionen &r 2011. Singaporekonventionen forutsitter att med-
lemsstaten véljer nagot av de alternativ som ndmns i konventionen for att ater kunna anhang-
iggdra sin ansokan i de situationer dir sokanden underlétit att iaktta den faststéllda tidsfristen.
I Sverige fortsétter handléiggningen av en ansdkan som avskrivits pa grund av att sokanden
inte 1 rétt tid svarat pa ett foreldggande, om sdkanden inom tvd ménader efter utgangen av fo-
relagd tid begér det hos PRV. I samband med begéran om aterupptagande ska ansdkan kom-
pletteras och bristerna avhjdlpas. Det forfarande som Sverige tlllampar motsvarar konvention-
ens alternativ ii. Det dr mojligt att fortsdtta handldggningen flera ganger. I Sverige anses att
Singaporekonventionen inte tillater att aterupptagandet av ansdkan for ny handlaggning ska
begrinsas endast till en gdng per ansdkan. Daremot dr det mojligt att inféra en begransning for
en gang per forelagd tid, men saddan begrénsning har inte ansetts behovlig 1 Sverige. Det ar
mdjligt att fortsdtta handlidggningen med anledning av foreligganden som har meddelats pé
grund av formella brister i ansdkan, egentliga hinder mot registrering eller fornyelse av regi-
strering. I Sverige har det papekats att Singaporekonventionen inte géller sddana internation-
ella registreringar dér Sverige har designerats, varfor det inte existerar nagon mojlighet till ny
handléggning for deras del. I fraga om ansokningar om internationell registrering av varu-
marke (ursprungsland Sverige) dr ny handldggning dock mdjlig, om PRV har meddelat ett fo-
religgande angaende en ans6kan om internationell registrering.

Norge

I Norge tillsattes i slutet av 1990-talet en arbetsgrupp med uppgift att delta i ett nordiskt pro-
jekt for reformering av varumaérkeslagen. Arbetsgruppens (Varemerkeutredningen II) betén-
kande NOU 2001:8 resulterade i en regeringsproposition om reformering av varumérkeslagen.
Norges nya varumirkeslag (Lov om beskyttelse av varemerker, LOV 2010-03-26 nr 08)
tradde 1 kraft den 1 juli 2010. Som forebild for den nya lagen tjanade devis Danmarks varu-
markeslag fran 1992. Syftet med den norska reformen var att uppdatera lagen och skapa klar-
het i systematiken i lagen, men lagreformen innehdll inte nagra stora materiella dndringar av
den géllande lagstiftningen. Ett ytterligare syfte var att uppfylla kraven i Singaporekonvent-
ionen for att det dérefter skulle vara mojligt att ansluta sig till den. Efter reformen har varu-
markeslagen éndrats 2014 och 2015. Den senaste dndringen antogs den 19 juni 2015 och den
tridde i kraft den 1 oktober 2015. Andringarna var till stora delar av lagteknisk art. Ocksé den
norska marknadsforingslagen (Lov om kontroll med markedsfering og avtalevilkar mv. Mar-
kedsferingsloven, LOV-2009-01-09-2) och firmalagen (Lov om enerett til foretaksnavn og
andre forretningskjennetegn mv. Foretaksnavneloven, LOV-1985-06-21-79) kompletterar va-
rumirkeslagstiftningen. I Norge pdgar en dndring av varumérkeslagen. Genom éndringen ska
varumérkesdirektivet genomforas, lagen moderniseras och fortydligas samt Singaporekon-
ventionen ratificeras. Remissyttranden om &ndringsforslaget (18/2638) kunde ldmnas fram till
den 14 september 2018.

I Norge undersoker Patentstyret pd tjénstens végnar (ex officio) absoluta och relativa hinder
mot registrering och avslar registreringsansékan om det existerar hinder.

I Norge kan varumérket pa ansdkan overforas pa ndgon annan eller avforas ur registret samt
upphévas eller ogiltigforklaras administrativt. Market kan avforas ur registret om det ar oklart
huruvida ndgon innehavare av mérket ldngre existerar eller om dennes adress ar okénd. Avfo-
ring av mérket soks med en ansdkan och en avgift ska betalas for det. Innan mérket avfors fran
registret ber Patentstyret innehavaren att anméla sig inom utsatt tid. Ansdkan om varumirke
eller registrering av varumaérke kan ocksé dverforas pa nagon annan om denne styrker sin rétt
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till mérket. En registrering kan upphavas administrativt, om prioritetsdagen for den varumér-
kesansdkan som givits in senare ar tidigare dn ansokmngsdagen for det varumérke som ska
hévas och denna ansdkan skulle siledes ha utgjort ett hinder for registrering av det méirke som
ska upphévas. Det &r alltsd ndrmast frAga om en situation dér det mirke som utgér ett hinder
inte har beaktats vid provningen av registreringshinder. Patentstyret kan ocksé pé eget initiativ
avfora en registrering, fornyelse av registreringen eller dndring av registreringen, om den ba-
serar sig pé ett klart fel. Varumirkesinnehavaren ges en mdjlighet att yttra sig innan mérket
avfors ur registret.

Administrativ hdvning av ett varumérke kan sdkas av en person som har ett rittsligt intresse i
saken. Havningsprocessen kan inledas efter att invéindningstiden 16pt ut och det att eventuella
beslut som meddelats med anledning av behandling av invdndningar vunnit laga kraft. In-
vandningstidens ldngd &r tre manader raknat fran registrering. Den som ansdker om hidvning
ska bevisligen delge ans6kan om hdvning ocksd dem som fatt licens och finns antecknade i
registret. Patentstyret kan inkalla parterna till muntlig forhandling, och parterna kan under
vissa forutséttningar ocksa sjdlv yrka pa muntlig behandling. Patentstyret kan &ldgga den part
som forlorat att ersétta den andra partens utgifter. Detta sker dock inte automatiskt, utan Pa-
tentstyret har provningsratt niar det géller att bestimma ersdttningar. Det ar mojligt att over-
klaga Patentstyrets beslut hos en klagondmnd. I Norge forekommer det arligen cirka 65-100
fall med hivning/ogiltigforklaring. Dar anhéngiggdrs huvudparten av hdvningsérenden pé ba-
sis av underldtenhet att anvinda mérket (uppskattningsvis 90 procent av fallen).

Om behandling av ett drende for administrativ hdvning pdgér vid Patentstyret, far sdkanden
inte samtidigt vid domstol vdcka talan om hévning eller ogiltigforklaring. Arendet kan inte
heller anhéngiggoras for administrativt forfarande vid Patentstyret innan beslut vid eventuella
domstolsbehandlingar har lett till beslut som vunnit laga kraft. Om drendet har anhdngiggjorts
vid domstol innan Patentstyret meddelat sitt beslut i drendet, véntar Patentstyret pé att domsto-
lens beslut ska vinna laga kratft.

Norge har inte dnnu ratificerat Singaporekonventionen, men ska enligt ett forslag som var ute
pa remiss tilltrdda konventionen. Enligt remissforslaget forutsétter ratificeringen inte nagra
storre dndringar i den géllande varumirkeslagen i Norge. Framst ska tidsfristen for aterstél-
lande av réttigheter forldngas, for att kraven 1 konventionen ska uppfyllas éven till denna del. I
Norge fortsatter handldggningen av en ansdkan som avskrivits, om det begérs inom tvd méana-
der efter utgéngen av forelagd tid. I samband med begéran ska en avgift betalas och ansdkan
ska kompletteras och bristerna avhjélpas. Detta motsvarar konventionens alternativ ii, dvs.
samma som tillimpas i Sverige. Det dr mojligt att fortsdtta handlaggningen pa detta sétt endast
en gang. Nér det giller fortsatt handlaggning har man dock i Norge foreskrivit att om sokan-
den eller innehavaren lidit réttsforlust pa grund av att tidsfristen inte iakttagits men denne har
forfarit sd omsorgsfullt som omstdndigheterna kridvde for att iaktta fristen, fr denne dock sin
sak provad. Detta motsvarar ndrmast Singaporekonventionens alternativ iii. Aven om den
norska varumarkeslagen innehaller exempel pa undantag dar aterstdllande av réttigheter inte ar
mojligt, ar detta mojligt exempelvis i sddana situationer dér den tidsfrist som satts upp for for-
nyelse av registreringen inte har kunnat iakttas.

Danmark

Danmark genomforde som forsta nordiska land en totalrevidering av sin varumarkeslag. Den
nya lagen (Varemerkeloven, LBK nr 109 24/01/2012) trddde i kraft den 1 januari 1992. Den
danska varumirkeslagen var den forsta bland de nordiska varumirkeslagarna som bragtes i
overensstimmelse med kraven i det gamla varumaérkesdirektivet. Lagen har sedermera éndrats
pa nytt exempelvis aren 1999, 2009 och 2012. Den nyaste betydande dndringen av den danska
varumarkeslagstiftningen bestod i inrdttandet av en ny specialenhet i anslutning till Danmarks
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patent- och varumérkesmyndighet (patent- og varemarkestyrelsen). Enhetens uppgift ar att
bidra till kampen mot varumérkesforfalskningar och pirattillverkning. Enheten fungerar ocksa
som kontaktpunkt som konsumenter, foretag och myndigheter kan kontakta for att f& inform-
ation och végledning i upprétthallandet av immateriella réttigheter. Enheten kan ocksé ldmna
ett skriftligt yttrande pa begéran och mot betalning. Enheten ska dessutom bistd polisen och
aklagaren i sddana fall som géller pirattillverkning och varumérkesforfalskning. Andringen
antogs i december 2016 och syftet med den ar att forbattra skyddet for och utévandet av im-
materiella rittigheter. De nya bestimmelserna tradde i kraft den 1 januari 2017. Varumaérken i
Danmark regleras ocksa av en forordning om ansdkan och registrering av varumérken och
kollektivméarken (Bekendtgerelse om ansegning og registrering m.v. af varemerker og feel-
lesmerker, BEK nr 364 af 21/05/2008 Galdende). I Danmark pégér en lagdndring i syfte att
genomfora varumarkesdirektivet. Forslaget (ref 16/00393) var ute pa remiss 25.6-3.8.2018.
Dir foreslas bl.a. att kapitel 1-5 och kapitel 8 ska erséttas med nya bestimmelser.

Patent- och varumérkesmyndigheten undersdker absoluta och relativa hinder for registrering
av ett varumaérke. Sokanden far ett foreldggande om absoluta registreringshinder. Myndighet-
en avfattar en undersokningsrapport om de relativa registreringshindren som ges sokanden.
Rapporten dr dock endast for kannedom, eftersom registreringsansokan inte avslas pa grund
av relativa hinder. Trots att det alltsd existerar relativa hinder, kan sdkanden vélja huruvida
market registreras oberoende av dem eller inte. Undersdkningsrapporten kan dock uppmuntra
sOkanden att dra tillbaka sin ansdkan eller att &ndra klassificeringen av varor och tjénster.

Danmark har i stort sett samma slags bestimmelser om avforing ur registret och hdvning av
market som finns i Norge. Patent- och varumérkesmyndigheten kan sjélv avfora ett varumarke
eller en dndring av ett varumérke ur registret inom tre manader om anteckningen eller registre-
ringen skett pa basis av ett klart fel. Om det finns anledning att misstdnka huruvida nagon in-
nehavare av varumaérket existerar eller om innehavarens adress dr okdnd, kan vem som helst
som har ett réttsligt intresse i saken, begéra att méirket avfors ur registret. Om négon inneha-
vare inte anméler sig inom utsatt tid, avfors mérket ur registret.

Hiavning av registreringen av ett varumérke kan sdkas av vem som helst som har ett réttsligt
intresse 1 saken. Havning kan ocksé sokas hos domstol, men nidgon ansékan om administrativ
hévning kan inte ldmnas in om &drendet dr anhéngigt vid domstol. Patent- och varumérkesmyn-
digheten kan ocksé vénta pd domstolsavgorandet, om drendet dr samtidigt anhédngigt vid dom-
stol och 1 ett administrativt forfarande. Myndigheten delger innehavaren av mérket havnings-
ansokan och innehavaren har mojlighet att yttra sig i saken. Myndighetens beslut kan 6verkla-
gas hos en klagondmnd.

Danmark har ratificerat Singaporekonventionen 2008. I Danmark har man valt Singaporekon-
ventionens alternativ i, dvs. forldngning av fristen pd begéran. I Danmark avskrivs inte anso-
kan om négot svar inte erhalls p& foreldggandet, utan den danska forvaltningslagen forutsétter
att det meddelas ett uttryckligt beslut om saken. Dérfor véntar patent- och varumérkesmyn-
digheten alltid att fristen for begidran om forldngning (2 manader) I6per ut innan den t.ex. av-
slar en ansokan. I Danmark ar forlangning av fristen efter att den ursprungliga fristen 16pt ut
mdjlig ocksa i frdga om internationella registreringar.

2.2 Lagstiftning och praxis
2.2.1 Varumairkeslagen
Bestdmmelser om varumérken finns i varumérkeslagen (7/1964) och i varumérkesférordning-

en (296/1964). Den gillande varumérkeslagen trddde i kraft den 1 juni 1964. Det har genom-
forts flera delrefomer av lagen, huvudsakligen till f6ljd av att Finland har anslutit sig till inter-

20



RP 201/2018 rd

nationella avtal. En mer omfattande delreform gjordes 2016 genom lag 616/2016, nér sérskilt
1 kap. dndrades sé att det battre skulle uppfylla kraven i det gamla varuméarkesdirektivet och
motsvara praxisen vid Europeiska unionens domstol. I samband med @ndringen skapades klar-
het bl.a. i lagens tillimpningsomrade samt i definitionen pa varumérke och dess sérskiljnings-
formaga.

Ensamratt

I'1 kap i varumérkeslagen finns allménna bestimmelser om varumaérkesrétt, t.ex. om varumér-
kets karaktér, inarbetning av och ensamritt till ett varumérke och forvaxlingsbarhet. Enligt de-
finitionen i 1 § 4r varumairke ett mérke som i niringsverksamhet anvinds for varor och tjéns-
ter. I 2—4 § i1 varumérkeslagen foreskrivs det om vilken sorts tecken som kan vara ett varu-
mérke och hur ensamritt till ett varumirke forvérvas. Ensamrétt till ett varumérke kan forvér-
vas genom registrering eller inarbetning av varumaérket. Ett varumérke kan bestd av vilket
tecken som helst som anvénds i ndringsverksamhet och som har sérskiljningsforméga och kan
aterges grafiskt. Genom inarbetning kan ensamritt forvérvas ocksé till ett annat mérke én ett
saddant som har sarskiljningsforméga eller som kan &terges grafiskt. Ett tecken anses ha sér-
skiljningsformaga, om det med hjélp av tecknet dr mdjligt att i ndringsverksamhet sirskilja va-
ror fran ndgon annans varor. Unionens domstol har i sin dom i mél C-299/99 (dom av den 18
juli 2002 1 mal C-299/99, Philips, REG 2002, EU: C:2002:377) konstaterat att varumaérkets
sarskiljningsforméga ska bedomas 1 forhallande till de varor och tjanster for vilka registrering
av varumaérket har sokts. Ett mérke som beskriver de varor eller tjanster eller deras egenskaper
for vilka varumérke sokts anses inte ha sérskiljningsforméga. Ensamrétt kan inte heller for-
vérvas till ett sddant tecken som utgoérs enbart av en form som foljer av varans art, en form
som kréivs for att uppna ett tekniskt resultat eller en form som inverkar vésentligt pa varans
varde (5 §). Enligt 5 a § ar det under vissa forutsittningar forbjudet att ta nagon annans namn
eller firma eller ndgon annans bifirma eller sekundéra kénnetecken in i ett varumérke.

1 6 § finns bestdmmelser om réttigheter som dr knutna till ett varumérke. Skyddet kan uppfatt-
tas ha tre nivder. For det forsta har innehavaren av ett varumérke rétt att forhindra nadgon an-
nan, som inte har innehavarens samtycke, att i naringsverksamhet anvianda tecken som ar
identiska med ett skyddat varumérke for identiska varor och tjanster (s.k. ”dubbel identitet”).
Forbudsritten géller for det andra ett tecken som pé grund av att det ar identiskt med eller lik-
nar det skyddade varumérket for identiska eller liknande varor medfor risk for forvéxling hos
allménheten. Som en tredje skyddsniva kan betraktas det skydd som ges vilkénda varumir-
ken. Innehavaren av ett varuméarke som ar vl kint ska ha ratt att forhindra ndgon annan, som
inte har innehavarens samtycke, fran att i naringsverksamhet anvinda ett tecken som ar iden-
tiskt med eller liknar det vdlkdnda varuméarket med avseende pé varor och tjanster av annan art
dn dem for vilka det kdnda varumarket dr skyddat. Séledes forutsitts inte att det existerar na-
gon risk for forvéxling. For att ett vl ként varumérke ska kunna fa skydd forutsétts dock att
en ogrundad anvéndning av tecknet innebér ett ordttmadtigt utnyttjande av varumérkets sir-
skiljningsformaga eller renommé eller ar till forfang for sérskiljningsférmégan eller re-
nommén. Den ovan ndmnda forbudsratten géller 1 allmédnhet anvandningen av tecknet uttryck-
ligen i néringsverksamhet och som kénnetecken for varor.

I 6 § i varumérkeslagen uppraknas ocksa séddana sitt att anvinda tecken som omfattas av en-
samritten. Forbjudet &r bl.a. att tecknet fists pa varor eller deras forpackning, att tecknet an-
vands nér varor bjuds ut till forsdljning eller fors ut pd marknaden eller att tecknet anvénds vid
import eller export av varor eller import f6r vidaretransport till tredjeland.

17 § i varumérkeslagen finns bestimmelser om begriansningar av ensamrétten. Ensamrétt till

varumérke forhindrar inte ndgon annan att i néringsverksamhet enligt god affdrssed anvénda
bl.a. sitt eget namn, sin firma, sin bifirma, sitt sekundira kdnnetecken eller sin adress eller en
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mérkning som visar uppgifter om varornas art och som saknar sirskiljningsformaga. Négon
annans varumérke far dessutom anvindas om det behdvs for att ange en varas anvindningsén-
damal. Enligt Europeiska unionens domstol avses med god affirssed nidrmast skyldighet att
agera lojalt i férhéllande till varumérkesinnehavares motiverade intressen.

I 1 kap. i varumirkeslagen foreskrivs dessutom om foretrdde for en dldre ritt, om forverkande
av rittigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet och om hur innehavarens pas-
sivitet inverkar pa ett senare registrerat varuméarke och om atergivande av ett varumarke i lex-
ikon och andra tryckalster.

Registreringshinder

I 2 kap. 1 varumaérkeslagen finns bestimmelser om registrering av varumarken. Registrerings-
hinder réknas upp i 13 och 14 §. Ett varumérke fér inte registreras om det inte har sirskilj-
ningsformaga enligt 3 §. Ett varumirke far dock inte vigras registrering pa grund av att det
saknar sdrskiljningsféorméga, om varumairket fore tidpunkten for registreringsansékan genom
anvindning har forvérvat sérskiljningsformaga. Ett varumérke fér inte heller registreras om
det utgdrs enbart av en form som foljer av varans art, en form som krévs for att uppna ett tek-
niskt resultat eller en form som inverkar visentligt pa varans varde (5 §).

I 14 § uppréknas andra hinder for registrering. S& kallade absoluta registreringshinder ar att
varumairket strider mot lag, allmén ordning eller god sed eller att det &r égnat att vilseleda all-
ménheten. Nér det dr frdga om s.k. relativa hinder for registrering registreras ett varumirke
inte t.ex. darfor att det innehaller ndgon annans namn, firma eller bifirma, titeln pa nagon an-
nans konstnérliga verk, nagon annans portratt eller ndgot som krianker ndgon annans upphovs-
ratt till ett verk. Dessutom ska registrering vagras om varumarket medfor bl.a. risk for att det
forvixlas med en annan néringsidkares firma eller bifirma, att det forvéxlas med ett skyddat
sortnamn pa en véxtsort eller med geografisk beteckning. I sin rittspraxis har hogsta forvalt-
ningsdomstolen i sitt beslut HFD 2003:7 avgjort att jimforelsen mellan firma och varumirke
ska begransas sa att den endast géller de branscher som dr gemensamma for bada dessa, dvs.
att bedomning av risken for forvaxling mellan firma och varumirke forutsitter jamforelse av
varumarkets forteckning dver varor och tjanster samt firmans verksamhetsomrade (dom den 8
januari 2003/7, HFD, Aluflex system). Ett varumaérke registreras inte heller om en tidigare in-
nehavare av varumarket har ensamritt till anvéindningen av méarket som kénnetecken for varor
i néringsverksamheten. Detta utgdr en hénvisning till 6 § i varumérkeslagen dir innehallet i
varumarkesinnehavarens ensamhet inklusive forbudsratt konstateras. Registrering ska saledes
végras bl.a. om det redan existerar ett dldre identiskt tecken for samma varor eller tjénster eller
samma eller liknande tecken for samma eller likartade varor, vilket orsakar riks for forvéxling.
Ett varumérke kan registreras trots att foreligger sddana relativa hinder for registrering som
avses 114 § om sokanden tillstéller Patent- och registerstyrelsen samtycke av innehavaren av
ett annat varumérke, verk eller annan ritt.

Enligt 14 § 1 mom. 8 punkten i varumérkeslagen registreras ett varumérke inte om ansokan
om registrering har gjorts i ond tro av den som ansdker om ett varumérke. Bestimmelsen syf-
tar bland annat till att en annans varumérke eller annat kdnnetecken anvénds i ond tro, &ven
om detta tecken inte far skydd for ensamritt pa basis av registrering eller inarbetning. Europe-
iska unionens domstol har i sin avgdrandepraxis for varumérkesforordningen (dom av den 11
juni 2009 1 mal C-529/07, punkt 53, Chocoladenfabriken Lindt & Spriingli EU: C:2009:361)
fort fram att vid prévningen av huruvida sskanden har haft ont uppsat ska den nationella dom-
stolen beakta samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet vilka foreldg vid den tidpunkt da
ansokan om registrering av ett kdnnetecken som gemenskapsvarumérke gavs in. Vid prov-
ningen ska i synnerhet beaktas den omsténdigheten att sokanden vet om eller borde veta om
att en tredje man 1 minst en medlemsstat anvénder ett identiskt eller liknande kénnetecken for
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en vara som dr identisk eller av liknande slag, vilket innebér en risk for forviaxling med det
kannetecken som avses i registreringsansdkan. Vid tillimpningen av bestimmelsen om ond
tro 1 varumaérkeslagen har det i nationell rattspraxis traditionellt ansetts att bruket av varumér-
ket avser dven bruk av varumérket utomlands (HFD 1971 A 11 96).

Registreringsforfarande

Bestdmmelser om forfarandet for registrering av varumérke finns i 16-20 § i varumérkesla-
gen. Registrering av ett varumérke ska sokas skriftligen hos PRS. En forutséttning for att an-
sOkan blir anhéngig &r att i ansdkan anges sdkandens namn och det méirke som registrering
sOks for samt de varor och klasser som mérket omfattar. En ytterligare forutséttning for att an-
sokan blir anhdngig ar att ansokningsavgiften ar betald. Narmare bestimmelser om uppgifter-
na i ansdkan om fornyelse finns i 17 § i varumérkesforordningen. Om sékanden eller senare
innehavaren av varumarket inte har hemvist i Finland ska denne ha ett ombud inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsomradet. Ombudet kan dven vara en sammanslutning (31 §).

Om sokanden inte har iakttagit bestimmelserna om ansdkan eller om PRS upptécker att det
existerar andra hinder for registrering, ska PRS forst genom ett foreldggande uppmuntra s6-
kanden att avhjdlpa bristen i ansokan eller att avge yttrande 6ver forelaggandet. Om sdékanden
inte inom den tid som satts ut i foreldggandet vidtar atgéirder for att avhjdlpa bristen som
denne fatt en anmérkning for eller inte avger ndgot yttrande, avskriver registermyndigheten
ansokningen. Over beslutet att avskriva drendet kan besvér anforas hos marknadsdomstolen.

Ar 2017 anhiingiggjordes 3 347 ansokningar om nationellt varumirke. Ar 2017 limnades
cirka 85,5 procent av ansokningarna in med en elektronisk blankett. Ansékningsavgiften for
en elektronisk ansdkan dr lagre dn for en pappersansokan och den elektroniska blanketten vég-
leder sdkanden vid valet mellan olika typer av mérke samt varor och tjdnster. PRS granskar
ansokningarna elektroniskt och avfattar foreliggandena med ett elektroniskt program, men
sjdlva besluten skickas tills vidare i rekommenderat brev. Sokanden ska svara pé foreliggan-
det skriftligt, exempelvis med e-post. Svaret kan tills vidare inte ldmnas 1 PRS:s elektroniska
system. Ansokningarnas genomsnittliga handlaggningstid vid PRS ar 2017 var 2,6 ménader.
Av ansOkningarna avskrivs cirka 16 procent och atertas 2—3 procent.

Ocksé i det fall att det dven efter det att yttrande avgivits foreligger hinder for bifall till ansok-
ningen och om sdkanden har haft tillfille att yttra sig 6ver hindret, avslar PRS ansokningen,
om det inte foreligger nagon anledning att ge sdokanden nytt foreldggande. Om ansékningen
uppfyller de foreskrivna forutsittningarna for registrering, ska PRS anteckna den sokta ensam-
ratten i varumdrkesregistret och publicera en kungdrelse om registreringen i Varumérkestid-
ningen. Cirka 76 procent av ansokningarna &r 2017 har resulterat i registrering och cirka 4
procent av ansdkningarna har avslagits. Registreringen géller i 10 ar frin registreringsdatumet
och registreringen kan fornyas for en ny tiodrsperiod pa ansokan eller genom att endast betala
in avgiften. Det dr mojligt att ansdka om fornyelse av registreringen elektroniskt och ar 2017
lamnades cirka 87 procent av ansdkningarna om fornyelse i elektronisk form.

Invéndningsforfarande

Anteckningen av ensamrétten till ett varumaérke i registret sker i det skede da PRS anser att an-
sokan uppfyller forutsittningarna for registrering och fattar beslut om godkénnande av ansé-
kan. Fran och med det att PRS har utfardat kungoérelse om godkdnnande av en ansdkan, vilket
sker genom att registreringen offentliggors i Varumaérkestidningen, borjar en sé kallad invand-
ningstid att 16pa. Under invandningstiden, som &r tvd ménader, dr det mdjligt att framstélla en
invindning mot registreringen av varumairket till PRS. En avgift ska betalas for invéindningen.
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Bestimmelser om invandningsforfarandet finns i 20 och 21 § i varumérkeslagen. Syftet med
invéindningsforfarandet ér att sakerstélla att alla hinder beaktas redan i den fasen ndr ensamrét-
ten beviljas, innan PRS:s registrering som innebér att ensamrétt har beviljats blir slutlig. Vid
invandningsforfarandet kan den som gor 1nvandn1ngen informera registermyndigheten om na-
gon omstdndighet som registermyndigheten nir den har behandlat anskan inte har mérkt eller
kunnat mérka i sina egna utredningar och som enligt personen i fraga &r av betydelse for om
registreringen ska sta fast.

En invindning &r en fritt formulerad skrivelse som innehaller specifikation av den registrering
och de varor eller tjdnster som omfattas av den registrering som ér foremél for invéindning,
uppges motiveringarna till invdndningen och namnet et pa och adressuppgifterna for den
framstéller invdndning (nedan invdndaren). Om invéndaren inte har hemvist i Finland ska
denne ha ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet bosatt ombud, som ska foretrida
invindaren i invindningsérendet. [ princip kan en invindning framstéllas av vem som helst pa
basis av vilket som helst absolut eller relativt registreringshinder. Hogsta forvaltningsdomsto-
len har dock bl.a. i sitt avgérande 2010:75 (dom 3.11.2010/3094, HFD:2010:75, MobiNote)
ansett att dndringssokanden inte hade rétt att beropa ett relativt registreringshinder pa basis
av ett varumérke som inte tillhorde dndringssokanden och for vars del dndringss6kanden inte
hade framlagt ndgon rattsgrund som skulle berattiga dberopandet. Hogsta forvaltningsdomsto-
len ansdg att de hindersgrunder som avses i 14 § 1-3 punkten i varumérkeslagen och som av-
ser att skydda det allménna intresset har en annan stallning &n de relativa registreringshinder
som avses i andra punkter i det nimnda momentet. Ocksa i marknadsdomstolens beslut av
den 26 juni 2014 (dom 26.6.2014, Ma0:470/14, Gulf) behandlades ritten att overklaga och
ansédgs att koncernforhallande till innehavaren av gemenskapsvarumirke i sig inte utgjorde
nagon tillracklig rattsgrund.

Vid invindningsforfarandet delger PRS parterna yttranden sé linge som dessa avger nagra ytt-
randen i drendet. Trots att den som framstéllt en invandning aterkallar den, kan saken provas
om sirskilda skal dértill foreligger. Efter att alla yttranden och invdndningar undersokts héver
PRS registreringen till de delar som det foreligger ett registreringshinder eller avslar inviand-
ningen om det inte foreligger nagot hinder for registreringen.

Trots det att det framstills en invéindning mot registreringen av ett varumaérke forblir registre-
ringen 1 kraft trots invindningen under den tid da invéndningen behandlas. I det fallet att en
registrering upphédvs med anledning av en invidndning, forlorar den beviljade ensamrétten sin
verkan sa som om den inte alls hade uppstatt.

Ar 2017 inlimnades sammanlagt 97 invéndningar till PRS. Invéindning framstilldes sédledes
mot cirka tre procent av alla godkénda registreringar. Ar 2017 meddelades 83 foreligganden
om nationell varumérkesregistrering. Av dessa ledde 23 stycken, dvs. cirka 27,7 procent, till
upphédvande av registreringen helt eller delvis.

Att forklara registreringen som forverkad eller ogiltig

Domstolen kan ogiltigforklara registreringen av ett varumérke om varumérket har registrerats
1 strid med varumérkeslagen (25 §). Rétten till ett varumérke kan dessutom forverkas, om
mérket efter registreringen eller inarbetningen forlorat sin sérskiljningsformaga eller blivit vil-
seledande eller stridande mot lag, allmin ordning eller god sed. Registreringen av ett varu-
miérke kan ocksa forverkas, om maérket inte har varit i bruk under de fem senaste aren och in-
nehavaren inte visar godtagbara skil dartill (26 §). Varumirket kan inte forklaras forverkat,
om maérket har varit i bruk efter utgdngen av femarsperioden, men innan krav pa forverkande
har framstéllts. Om anvéndningen av ett mérke har inletts inom de tre manader som foregar
kravet pa forverkande och forst efter det att innehavaren har fatt kinnedom om att en ansdkan
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om forverkande eventuellt goras, kan det att méarket inte varit i bruk dberopas som forverkan-
degrund.

Forklaring av varumaérket som forverkat eller ogiltigforklaring av en registrering soks genom
en talan som riktas till marknadsdomstolen. Talan fir foras av envar som lider forfang av regi-
streringen och 1 vissa fall 4ven av allmén éklagare eller av en sammanslutning som bevakar
berorda nirings- eller yrkesutdvares intressen. Marknadsdomstolens réttegadngsavgift ar for
nédrvarande 2 000 euro for sammanslutningar och 500 euro for privatpersoner. For ndrvarande
finns det inte ndgot administrativt alternativ for hdvning av varumérket.

Overlatelse av varuméirket och sakratt

I 5 kap. i varumérkeslagen finns bestimmelser om Gverlatelse av varumarket, licenser och
pantséttning. Enligt 32 § i varumérkeslagen kan varumaérke helt eller delvis 6verlatas till an-
nan. Vid dverlételse av rorelse, till vilken hor varumirke, §tfoljer mérket rorelsen, om inte né-
got annat har dverenskommits. Overlatelse av ett varumérke kan pé begéran antecknas i va-
rumirkesregistret. PRS kan dock végra anteckning i registret, om anvidndningen av varumér-
ket pa grund av Gverlételse uppenbarligen dr dgnad att vilseleda allmidnheten. Overlatelse,
som inte dr antecknad i registret, géller inte mot tredje man, som i god tro forvarvat rétt till
maérket.

Pantforskrivning av varumérket sker genom en anteckning i varumérkesregistret. Pantfor-
skrivning sdks hos PRS. Om pantforskrivning ska dven avtalas skriftligt. Varumérkesrétt far
inte utmétas, om den inte blivit pantforskriven. Vid en konkurs tillhdr varumarkesritten kon-
kursboet.

Innehavaren av ett varumirke kan berédttiga ndgon annan att anvéinda mérket, dvs. bevilja li-
cens. Licensen kan gélla for hela eller en del av landet och avse antingen alla eller en del av de
varor som har skyddats genom registreringen. Licensen kan vara exklusiv, dvs. utgdra ensam-
ratt, eller parallell da det finns flera licenstagare. En anteckning om licens gors, pa samma sétt
som en anteckning om Overlatelse, pa begiran i registret. En licens som inte har antecknats i
registret géller inte mot tredje man som i god tro forvarvat ratt till méarket. En licens kan an-
tecknas endast for ett registrerat varumirke. Anteckning av licensen i registret kan végras, om
anvéndningen av varumaérket pd grund av licens uppenbarligen ér dgnad att vilseleda allmén-
heten. Licenstagaren far inte Gverlata sin ritt vidare, om inte ndgot annat avtalats.

Forbud och intrang i varumarkesrétt

I 6 kap. i varumaérkeslagen finns bestimmelser om férbud mot anvéndning av vilseledande va-
rukénnetecken. I 36 § i varumérkeslagen foreskrivs att om varukénnetecken efter dverlatelse
eller sedan licens dértill upplatits blir vilseledande i den nye innehavarens eller licenstagarens
hand, dger domstol i den omfattning som finnes pakallat forbjuda honom att anvénda kénne-
tecknet. Sadant forbud far meddelas ocksé om varukénnetecknet dr vilseledande eller om kén-
netecknet anvinds pa sadant sétt att allménheten vilseleds. Domstol kan dessutom forordna att
kénnetecken som 1 strid mot forbud anbragts pa vara, forpackning, reklamtryck, affarshandling
eller dylikt ska utplénas eller s& éndras sd att det inte ldngre dr vilseledande eller att den
mérkta egendomen ska forstoras eller &dndras pé ett visst sdtt. Innan nagot sadant férordnande
meddelas kan egendomen tas i beslag (37 §). Talan om forbud mot anvandningen av ett vilse-
ledande kénnetecken kan foras var och en som lider forfang pé grund av anvindningen av
tecknet samt av en sammanslutning som bevakar berérda nérings- eller yrkesutovares intres-
sen.
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Bestdmmelser om intrdng i varumérkesritt, forbud mot att fortsitta eller upprepa handlingen
samt om gottgdrelse for anvandningen och ersittning for skada som intranget orsakar finns i
38 §. Innehavaren av ett varumérke har ratt till skilig gottgorelse for den olagliga anvéndning-
en av varumarket. Gottgorelse ska betalas d&ven om den krénkta inte visar att han eller hon lidit
forlust pd grund av gérningen. Utdver gottgdrelsen har innehavaren av varumaérket rtt att {2
ersattning for all den skada som denne lidit, om intrdnget i varuméarket varit uppsatligt eller
skett av oaktsamhet. Bestimmelser om nér rétten till gottgdrelse eller erséttning gér forlorad
finns 1 40 §. Enligt paragrafen kan gottgorelse och erséttning yrkas endast for de fem senaste
aren innan talan vécktes.

Domstol kan dessutom i ett intrdngsfall forordna att kdnnetecken som anbragts pa vara, for-
packning, reklamtryck, affirshandling eller dylikt ska utplanas eller s& é&ndras eller att den
markta egendomen ska forstoras eller dndras pa ett visst sdtt. Den mérkta egendomen kan
ocksa overlatas till den som lidit intrdng. Sddan egendom kan &dven tas i beslag (41 §). Dom-
stolen kan dessutom pa yrkande av kdranden aldgga svaranden att ersétta kéranden for de
kostnader som medfors for att sprida information om en lagakraftvunnen dom (41 a §).

Nar domstolen behandlar talan om intrang kan den pa yrkande av varuméarkesinnehavaren for-
ordna att en tjénsteleverantdr som agerar som mellanhand ska avbryta den anvéndning som
pastas gora intrang i varumarket. Forordnandet att avbryta anvandningen kan under vissa for-
utsdttningar ocksd meddelas redan innan talan vécks eller interimistiskt utan att den péstddda
intrdnggoraren hors (48 a §).

Bestdmmelser om varumirkesforseelse finns i 39 § i varumirkeslagen. Den som uppsatligen
gOr intrang i rétten till ett varuk@nnetecken kan, om inte gérningen ska bestraffas som ett brott
mot industriell rattighet, for varumarkesforseelse domas till boter. Varumarkesforseelse ar
mélsigandebrott. Atal for brott mot industriella rittigheter handliggs vid Helsingfors tingsritt

(43 9).
Internationella ansokningar och registreringar

Bestdmmelser om internationell varuméirkesregistrering och ansdkningar om internationell re-
gistrering finns i 10 kap. 1 varumérkeslagen. Med internationell registrering avses varumarkes-
registrering som gors av WIPO:s internationella byr& och som sker i enlighet med Madridpro-
tokollet. Registreringen enligt Madridprotokollet kan basera sig pa géllande nationella regi-
strering eller en anhingig ansokan om nationell registrering. PRS far av WIPO en anmélan om
internationell registrering dir Finland har designerats. Darefter undersdker PRS om det fore-
ligger hinder for internationell registrering pa samma sétt som i frdga om en ansékan om nat-
ionell registrering av varumérke. PRS underrdttar WIPO om eventuella registreringshinder.
WIPO skickar sedan meddelandena om végran till innehavarna av internationell registrering.
Innehavarna har samma réttigheter som de som ansdker om nationell registrering av varu-
mirke. Om en innchavare av internationell registrering inte har hemvist i Finland och vill avge
ett yttrande till PRS, ska innehavaren ha ett ombud som é&r bosatt inom Europeiska ekono-
miska samarbetsomradet. Om nagot hinder for registreringen inte foreligger, kungér PRS den
internationella registreringen i Varumaérkestidningen. Fran och med detta borjar den tvd méana-
der l&nga invindningstiden att 16pa pd samma sétt som i frdga om nationella varumérkesregi-
streringar. En internationell registrering atnjuter skydd frdn och med den dag som den inter-
nationella byrén beviljat skyddet. I varumirkesregistret finns cirka 36 000 internationella re-
gistreringar dir Finland har designerats. Ar 2017 anhiingiggjordes 1 276 internationella regi-
streringar dir Finland designerades. Av ansdkningarna om internationell registrering har i ge-
nomsnitt 87 procent lett till godkénnande.
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Ansdkningarna om internationell registrering som baserar sig pa en finlindsk ansdkan om va-
rumérke eller registrering gors pa engelska och ges in till PRS. PRS granskar att ansokan om
internationell registrering motsvarar sokandens finska ansdkan eller registrering och skickar
ansokningen till WIPO som granskar ansokningen i frdga om bl.a. klassificering. WIPO regi-
strerar ansdkningen om internationell registrering, ger den ett registreringsdatum och skickar
ett meddelande om internationell registrering till de linder som designerats i ansdkan. Till
PRS inldmnades &r 2017 sammanlagt 141 ansdkningar om internationell registrering dir Fin-
land var ursprungsland.

156 g-56j § i varumérkeslagen finns dessutom bestdmmelser om erséttande av nationell regi-
strering med internationell registrering och om f6ljderna for avforande och upphérande av en
internationell registrering.

2.2.2 Lagen om kollektivmarken

Ursprungligen fanns bestdmmelserna om kollektivmérken i 10 kap. i varumérkeslagen. Varu-
mérkeslagens 10 kap. om kollektivméarken upphévdes genom lag 759/1980 da det stiftades en
egen lag kom kollektivmérken. Nir lagen om kollektivmérken stiftades som en lag som é&r
skild fran varumairkeslagen bragtes strukturen hos varumaérkeslagstiftningen i Gverensstam-
melse med den datida lagstiftningen i de Ovriga nordiska landerna, vilket underlittade beva-
randet av den nordiska enhetligheten och vidareutvecklingen av varumérkeslagstiftningen. Se-
dermera har bestimmelser om kollektivmirken aterinforts i varumérkeslagen i de nordiska
landerna, sdsom beskrivs ovan i avsnitt 2.1.3. 12 § i lagen om kollektivmérken (795/1980) f6-
reskrivs att om inte annat foljer av stadgandena i denna lag, géller betrdffande kollektivmirke
i tillampliga delar vad i varumérkeslagen &r stadgat.

Kollektivmérken enligt lagen om kollektivmédrken dr samfundsmérken och kontrollmérken. I 1
§ 1 mom. foreskrivs att samfundsmairken ar varumérken som ar avsedda att anvindas av sam-
fundets medlemmar i deras ndrings- eller yrkesverksamhet. Det fOrutsdtts alltsd att inneha-
varsamfundet dr ndgon slags sammanslutning av niringsidkare som har medlemmar, i prakti-
ken t.ex. en forening eller ett andelslag.

I'1§ 2 mom. ilagen om kollektivmérken foreskrivs att “myndighet, samfund eller stiftelse,
vars uppgift dr att kontrollera eller dvervaka varor eller tjénster eller att utfiérda bestimmelser
angdende dylika, fir genom registrering ensamritt till sarskilt mérke att anvandas for varor el-
ler tjanster som &r foremal for kontroll eller 6vervakning (kontrollmérke)”. Kontrollméarke kan
saledes for tillfallet fas endast genom registrering, inte genom inarbetning. Kontrollmérket an-
vands for specificering av varor och tjanster som Overensstimmer med de kvalitetskrav eller
foreskrifter som innehavaren av kontrollmérket har uppstéllt. Kontrollmérket far anvindas av
vilken nédringsidkare eller yrkesutdvare som helst, forutsatt att de varor som aktoren tillverkar
eller marknadsfor uppfyller de krav som stéllts av kontrollmérket.

Enligt 3 § i lagen om kontrollmérken ska till ansdkan om registrering av kollektivmarke fogas
utdrag ur forenings-, handels- eller stiftelseregistret eller annan utredning om arten av sdkan-
dens verksamhet. Dessutom ska innehavarsamfundets stadgar och foreskrifter om forutsétt-
ningarna for mérkets anvindning fogas till ansdkan. Ansokan om kollektivmérke ldmnas till
PRS. Aren 2014-2017 anhingiggjordes 33 ansdkningar om kollektivmirke och en ansdkan
om kontrollmirke. Aren 2014-2017 har 10 ansdkningar om internationella kollektiv- eller
kontrollméirken som designerar Finland inldmnats. [ varumirkesregistret fanns den 22 februari
2018 sammanlagt 190 anhingiga eller registrerade nationella kollektivmérken och 29 anhiang-
iga eller registrerade kontrollmérken. I varumirkesregistret fanns 23 anhéngiga eller registre-
rade internationella kollektivméarken och 21 anhéngiga eller registrerade kontrollmérken dér
Finland designerades.
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Enligt 4 § i lagen om kontrollméarken kan kollektivmarke Gverlatas pa samma sétt som vanligt
varuméarke. PRS kan hindra 6verlatelse om den skulle fa till f61jd att anviandningen av varu-
mérket pd grund av dverlatelse uppenbarligen ér dgnad att vilseleda allménheten.

I5 §ilagen om kollektivmérken finns bestimmelser om hdvning av kollektivmérken. Pé kol-
lektivmarken tillimpas de hdvningsgrunder som géller varumirken och som nidmns i 26 § i va-
rumarkeslagen. Utover dem kan registreringen av kollektivmérke hdvas om maérkeshavarens
verksamhet upphort eller om mérkeshavaren tillater att market anvands i strid med foreskrif-
terna eller om éndring av sagda foreskrifter inte anméilts till registreringsmyndigheten. Talan
om hévande far foras av var och en som lider forfang av registreringen samt av en aklagare
och av en myndighet som arbets- och néringsministeriet bestimmer samt av en sammanslut-
ning som bevakar de berdrda narings- eller yrkesidkarnas eller konsumenternas intressen.

Enligt 6 § anses endast mérkets innehavare vara malsdgande i mal om intrang i ratt till kollek-
tivmdrke. Denne kan fora talan om erséttning dven for skada vilken tillfogats annan som ar
beréttigad att anvéinda mérket.

2.2.3 Firmalagen

Med firma avses det namn under vilket naringsidkare bedriver sin verksamhet (1 § i firmala-
gen 128/1979). Ensamritt till firma forvirvas genom inarbetning eller registrering, dvs. att
firma infors 1 handelsregistret som f6rs av PRS (2 §). I firmalagen har p& motsvarande sétt
som 1 varumérkeslagen foreskrivits om en tidsprioritetsregel som grund {or 16sande av en kol-
lision mellan tva firmor. Bland annat vid avgdrandet av tvist, som géller réatt till firmor som &r
forvaxlingsbara, har séledes den som kan &beropa tidigaste rattsgrund foretrdde. En néringsid-
kare som har inforts i handelsregistret far idka en del av verksamheten under sérskilt namn (1
§ 2 mom.) P4 bifirma tillimpas vad som i lag féreskrivs om firma (1 § 3 mom.).

Ensamritt till registrerad firma innebér att annan néringsidkare inte hér i landet far anvidnda en
med sadan firma forvéxlingsbar firma, om det inte visas att innehavaren av firma inte kan lida
skada dérav (3 § 1 mom.). Forvéaxlingsbarhet mellan firmor kan aberopas endast om inneha-
varna idkar verksamhet av samma eller liknande slag. Om forvéxlingsbarhet dberopas i en
konkret situation med tvist, 4r den verksamhet som faktiskt bedrivs av avgorande betydelse.
Att ensamrétten forverkligas i1 frdga om registrerad firma sdkerstills dels genom en undersok-
ning av hinder som genomf6rs av registermyndigheten och inbegriper lagenligheten i den
firma som soks och beaktas bl.a. att i firma inte utan vederbdrligt samtycke far finnas négot
saddant som kan forviaxlas med annans skyddade firma, sekundéra, kdnnetecken eller varu-
mérke (10 § 4 punkten). En beddmning av forvéxlingsbarheten enligt firmalagen beaktas och
vid den undersékning av hinder som gors i friga om varumirken. Ett varumérke registreras
inte om det medfor risk for att allménheten forvéxlar det med en annan néringsidkares namn,
skyddade firma eller bifirma, s att forvéxlingen kan aberopas med stod av 5 § i firmalagen
(14 § 6 punkten i varumérkeslagen). Vid varumérkesregistrets och handelsregistrets undersok-
ning av hinder baserar sig beddmningen av forvixlingsbarhet i friga om firmor pé det verk-
samhetsomrade som antecknats i handelsregistret. Efter totalreformen av aktiebolagslagen ar
2006 har aktiebolagets verksamhetsomréde i bolagsordningen kunnat anges i form av ett s.k.
allmént verksamhetsomrdde som “omfattar alla slag av laglig affirsverksamhet” (se RP
109/2005 rd).

Registreringen av firma kan hévas om firma har registrerats i strid med firmalagen eller andra
stadganden angéende firma eller om firman blivit stridande mot lag sedan den registrerats (19
§). Registreringen av firma kan dessutom hdvas om firman inte varit i bruk under de senaste
fem &ren och innehavaren inte visar godtagbart skél dértill. Mojligheten att héva registreringen
av firma pa grund av att den inte varit i bruk har motiverats med behovet att ingripa i att fir-
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mor som inte anvénds kan utgora hinder for registreringen av nya firmor. I forarbetena till la-
gen konstateras ocksa att registrering av ett s.k. pappersbolag vars huvudsakliga syfte ar att
hindra registrering av andra liknande firmor eller att utoka skyddet for huvudbolagets firma &r
inte ndgon acceptabel orsak for att firma inte anvénds. Enlig forarbetena forutsétter det att
firman anvénts att firman har forekommit exempelvis i reklam, affirshandlingar eller andra
liknande sammanhang. I den juridiska litteraturen (Martti Castrén: Toiminimi, 2008, s. 288)
har det ansetts att ndr registreringen av firma omfattar flera verksamhetsomraden, upphor
grunden for hdvande av registrering att gilla om firman har anvénts pé ett enda av de omraden
som omfattas av registreringen. Om bifirma inte faktiskt har anvénts inom angiven verksam-
hetssektor eller angivet omréde, kan registreringen enligt forarbetena hévas trots att innehava-
rens Ovriga verksamhet kan vara mycket omfattande (RP 238/1978 rd). Fallet med oanvénd bi-
firma har bedomts bl.a. i marknadsdomstolens avgdrande i fallet Lounet 352/15 av den 22 maj
2015, dnr 2014/749.

Talan om hévande av en registrering av firma far vickas vid domstol av var och en som lider
forfang av registreringen. Talan far foras dven av en myndighet som arbets- och niringsmi-
nisteriet bestimmer och av en sammanslutning som bevakar de berdrda néringsidkarnas in-
tressen (20 §). Sedan dom eller beslut om hdvande av registrering av firma vunnit laga kraft,
ska PRS avfora firman ur registret. Domstol kan dock forordna, att firman fér finnas i registret
anda till utgdngen av en skilig tid for anmélan av ny firma till registret (21 §).

2.2.4 Strafflagen

Bestdimmelser om brott mot industriell rattighet finns 1 49 kap. 2 § 1 mom. i strafflagen. Enligt
bestimmelsen ska den som i strid med varumaérkeslagen gor intréng i ett varumairke s att gér-
ningen &r dgnad att 4samka innehavaren av den krénkta ritten betydande ekonomisk skada, for
brott mot industriell réttighet domas till boter eller fingelse 1 hogst tva ar. Bestdmmelsen i
fraga har dndrats genom lag 617/2016 som trétt i kraft den 1 september 2016. D4 har uttrycket
i 1 punkten “ensamritt till varukdnnetecken” dndrats till "ensamrétt till ett varumérke". And-
ringen motiverades med att ensamrétt till varumérke béttre motsvarar ordalydelsen 1 varumar-
kesdirektivet. Innehéllet i ensamrétten till varuméirke innebér att ingen annan 4n innehavaren
av varumdarket far utan dennes samtycke i naringsverksamhet som kannetecken for sina varor
anvénda ett tecken som gor intrdng i varumérket pé ett sitt som avses 1 6 § 1 varumérkeslagen.
Skyddet for ensamrétten &r enligt 6 § i varumérkeslagen pa tre nivéer och 1 7 § finns bestdm-
melser om begrénsningar av det.

Bestaimmelsen i 49 kap. 2 § i strafflagen forutsitter enligt sin ordalydelse att intrénget strider
mot bestimmelserna i varumarkeslagen. Nar det giller innehdllet i varumérkesritten eller pa-
foljderna for intrnget i rétten finns det dock inga bestéimmelser om att regleringen skulle
stricka sig till EU-varumirket. Hogsta domstolen har i sin dom i mélet H20 MOP (dom
26.4.2018/686, HD:2018:36) konstaterat att det straffrattsliga ansvaret enligt 49 kap. 2 § 1
mom. i strafflagen inte utstracker sig till intrang i EU-varumarket eller gemenskapsformgiv-
ningen. Hogsta domstolen motiverade sina stdllningstaganden med den straffréttsliga legali-
tetsprincipen enligt vilken en person fér betraktas som skyldig till ett brott endast pa grund av
en giaring som uttryckligen var straffbar enligt lag nar den begicks. Hogsta domstolen ansag
att legalitetsprincipen forutsétter att 49 kap. 2 § i strafflagen ska tolkas enligt paragrafens or-
dalydelse sé att straffbart kan vara endast intréng i den ensamritt till ett varumérke som fore-
skrivs i varumarkeslagen och i skyddet for den nationella monsterrdtt som foreskrivs i mons-
terrdttslagen. Det var inte heller mojligt att till men for den atalade ge en vidare tolkning av
ritten till ett varumairke eller monsterritten sa att den dven omfattar ett EU-varumérke eller en
gemenskapsformgivning.

2.3 Bedomning av nuliiget

29



RP 201/2018 rd

Den gillande varumérkeslagen dr fran 1964 och den har éndrats flera ganger genom delrefor-
mer. Behoven att revidera varumérkeslagen behandlades i en utredning om behoven att dndra
varumérkeslagen som publicerades 2011 (Katja Weckstrom, ANM pubhkatloner 10/2011)
samt 1 slutrapporten av arbetsgruppen for modernisering av varumérkeslagen "Memorandum
om modernisering av varumérkeslag” (ANM publikationer 38/2012). P& basis av de ovan
ndmnda utredningarna och den respons som erhallits fran intressentgrupperna kan man sluta
sig till att varumérkeslagen inte i alla avseenden motsvarar det gamla varumérkesdirektivet
och Europeiska unionens domstols rittspraxis. Det dr dessutom klart att det nya varumarkesdi-
rektiv som antagits i december 2015 forutsitter att &ndringar gors 1 den géllande varumaérkes-
lagen. Varumairkeslagen har till f6ljd av otaliga delreformer och utvecklingen av réttspraxis
ocksa ansetts vara i behov av en mer omfattande totalrevidering. Lagen bor som helhet betrak-
tat moderniseras i fraga om sprakdriakten och bestimmelserna bor omorganiseras. I samband
med totalrevideringen av varuméarkeslagen ska man ocksa pa nytt beddma och bestimma vilka
saker som ska regleras pa lagniva och vilka ska regleras i varumérkesfoérordningen. Varumar-
keslagen reviderades senaste gangen genom lag 616/2016, da 1 kap. i varumérkeslagen éndra-
des sa att det motsvarar det gamla varumérkesdirektivet och Europeiska unionens domstols
rattspraxis i samband med det. Det nya varumérkesdirektivet medfor dndringar ocksé i be-
stimmelserna i 1 kap. och nér lagens struktur dndras orsakar detta dessutom dndringar ocksa i
bestammelserna i fraga. Med anledning av det som anforts ovan foreslas en fullstindig omar-
betning av lagen sé att lagens struktur samtidigt dndras sa att den béttre motsvarar det nya va-
rumirkesdirektivet.

Atergivning av mirket

Enligt 2 § i varumirkeslagen kan ett varumirke besté av vilket tecken som helst som anvéinds i
naringsverksamhet och som har sérskiljningsforméga och kan aterges grafiskt. I praktiken be-
tyder kravet att tecknet ska aterges grafiskt att det ska kunna aterges pé papper, entydigt i
skriftlig eller ritad form eller annars specificerat (t.ex. som noter). Enligt artikel 3 i det nya va-
rumirkesdirektivet kan man i fortsattningen inte ldngre i friga om ett varumaérke forutsitta att
tecknet kan aterges grafiskt. I direktivet forutsitts daremot att tecknen i fraga kan sdrskilja ett
foretags varor eller tjdnster fran andra foretags, och att tecknet kan dterges i registret pa ett satt
som gor det mgjligt for de behdriga myndigheterna och allménheten att klart och tydligt av-
gora foremaélet for det skydd som beviljats innehavaren. I skil 13 till direktivet konstateras
dessutom att det ocksé &dr viktigt att tecknet kan dterges pa ett sitt som &r klart, precist, full-
standigt 1 sig sjdlvt, léttillgéngligt, tydligt, bestéindigt och objektivt. Ett tecken bor dérfor
kunna aterges 1 valfri lamplig form med anvandning av allmént tillgdnglig teknik, och saledes
inte nodvandigtvis grafiskt, sa linge som atergivningen ger tillrdckliga garantier i detta syfte.

Nir kravet pé grafisk dtergivning slopas blir det mojligt att aterge tecknet med hjdlp av den
moderna tekniken. Andringen beaktar forutom de nya medel som redan nu stér till forfogande
for &tergivning dessutom ocksa den tekniska utvecklingen. I och med utvecklingen blir det
lattare att registrera exempelvis hologram som varumérke. Det att tecknet aterges grafiskt ar
ocksa efter dndringen det mest allméinna séttet att aterge tecknet i en ansékan om varumirke.
For tillfallet tjanar &ndringen sdrskilt ljudmérken som i framtiden kan édterges endast som ljud-
filer som fogas till ansdkningarna samt rorelsemérken eller multimediamérken for vilkas del
det rdcker med en fil som éterger rorelsen. Hittills har de ljudfiler eller filer som aterger en r6-
relse 1 princip utgjort tilliggsinformation till ett tecken som éatergivits grafiskt. I fortsdttningen
ska en sadan fil som sadan kunna fungera som en beskrivning av tecknet. Eftersom mérket
ocksa i fortsdttningen maste kunna aterges 1 registret begrinsas kravet pa grafisk atergivning
av det hurudana filformat som myndigheten kan ta emot och éterge i sitt register. Inga sir-
skilda bestimmelser ska utfirdas om filformat utan myndigheten ska besluta om sétten att
aterge market inom ramen for sin tekniska nivé och sina egna mdjligheter. Andringen paver-
kar inte heller begreppet av det tecken som ska skyddas genom varumérke till dvriga delar,
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vilket innebér att Europeiska unionens domstols tolkningar till 6vriga delar sannolikt forblir
ofordndrade. Saledes gar det t.ex. inte i fortsdttningen heller att t.ex. skydda en idé¢ eller endast
en egenskap hos en vara genom varumérke (t.ex. mél C- 321/03 Dyson Ltd vs. Registrar of
Trade Marks, EU: C:2007:51, dom av den 25 januari 2007).

Innehallet i och begrdnsningar av ensamritten

I 6 § 1 varumirkeslagen foreskrivs om innehéllet i ensamrétten till ett varuméarke som tillhor
innehavaren av varumérket och i 7 § om begrénsningar av ensamrétten. Den nationella lag-
stiftningen kompletterades med en lag som dverensstimmer med det gamla varumérkesdirek-
tivet (24/2016). 1 det nya varumaérkesdirektivet preciserades bestimmelserna om innehallet i
och begrénsningarna av ensamritten. Den principiellt mest betydelsefulla dndringen géller
transitering. Som sddan anvéndning i ndringsverksamhet som varumirkesinnehavaren kan
forbjuda betraktas enligt 6 § 3 mom. 3 punkten i varumérkeslagen bl.a. import eller export av
varor under tecknet eller import av dem for vidare transport till tredje land. I det nya varumaér-
kesdirektivet anses att transiteringen i princip omfattas av varumérkesinnehavarens forbudsrétt
(artikel 10.4). Den ensamritt som tillkommer varumirkesinnehavaren begrinsades dock i
transiteringsfallen sé att ensamritten ska upphora om deklaranten under tullklareringens gang
lagger fram bevis for att innehavaren av det registrerade varumirket inte har rétt att forbjuda
att varorna sldpps ut pa marknaden i det land som é&r slutdestinationen f6r varorna. Innehava-
ren av market kan séledes inte forbjuda transitering om denne inte har ensamritt till varumér-
ket i det land som &r slutdestination for varorna.

Bestimmelserna i varumérkeslagens 7 § om begransningarna av ensamritten dndrades den 1
september 2016 sa att de motsvarar tolkningen av det gamla varumérkesdirektivet och att den
punkt som géller anvéindningen av eget namn ocksé omfattar anvindningen av firma. [ det nya
varumirkesdirektivet preciserades artikel 14, som géller begrénsningar av ett varumérkes
rattsverkan, sd att den grund for begrdnsning av ensamrétten som géiller det egna namnet i
fortsittningen géller endast fysiska personer. P4 grund av den éndring som gjorts i direktivet
ska bestimmelserna om begriansning av ensamrétten alltsa dndras.

Klassificering av varor och tjanster

Den gillande varumirkeslagen innehaller mycket begriansade bestimmelser om klassificering-
en av varor och tjénster. I 16 § konstateras endast att varumérke registreras i en eller flera
klasser av varor och att indelningen i klasser faststills av Patent- och registerstyrelsen. I 17 §
konstateras att i ansokan ska anges sokandens namn eller firma samt de varor och klasser som
mérket omfattar. [ 9 § 1 varumérkesforordningen foreskrivs i mera detalj att ansdkan om regi-
strering av varumirke ska innehélla uppgifter om de varor eller tjanster for vilka mérket be-
gérs bli registrerat samt om den klass till vilken varan eller tjdnsten enligt sokandens mening i
varje sérskilt fall ska hdnforas. I den s.k. Niceklassificeringen har varor och tjénster indelats i
45 olika klasser. Var och en av klasserna har en klassrubrik som innehéller exempel pé varor
och tjanster som hor till klassen i1 fraga. Niceklassificeringen omfattar utover klassrubriker
dessutom ocksa en s.k. alfabetisk forteckning dir négra varor eller tjanster som hor till var och
en av klasserna réknas upp. En varu- eller tjinsteklass kan dessutom innehélla manga andra
varor som inte ndmnts i klassrubriken till klassen i frdga eller i Niceklassificeringens alfabe-
tiska forteckning. Patent- och registerstyrelsen har meddelat ett beslut (PRH2397/01/2012) om
den upplaga och version av Niceklassificeringen som ér i kraft vid ifrdgavarande tidpunkt.

Till det nya varumérkesdirektivet fogades detaljerade bestimmelser om klassificering av va-
rumirken. Enligt artikel 39 ska de varor och tjanster for vilka varumérkesregistrering soks
klassificeras i enlighet med det klassificeringssystem som faststéllts i Nicedverenskommelsen
och sdkanden ska gruppera varorna och tjénsterna enligt klasserna i klassificeringen och ldgga
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fram dem i samma ordning som klasserna. Direktivet innebér saledes négra fler skyldigheter
for sokanden i fraga om varu- och tjansteforteckningen jamfort med varumarkeslagen. Arti-
keln i friga ska ockséd genomfGras nationellt.

Enligt artikel 39 i direktivet ska sokanden tillrdckligt tydligt och exakt ange de varor och
tjanster for vilka skyddet soks for att behoriga myndigheter och ekonomiska aktérer enbart ut-
ifrdn den informationen ska kunna avgora omfattningen av det skydd som soks. Anvéndning-
en av de allminna beteckningar som ingar i klassrubrikerna i Niceklassificeringen eller andra
allménna uttryck ska tolkas uppfylla de relevanta normer for tydlighet och exakthet som fast-
stélls 1 denna artikel. Anvéndningen av sddana uttryck eller beteckningar far inte tolkas som
ett ansprak pa varor och tjdnster som inte kan uppfattas pa det séttet (punkt 5). Patent- och re-
gisterstyrelsen har i sin praxis tillimpat en motsvarande tolkning och ett motsvarande forfa-
rande fran och med den 1 oktober 2012. Enligt artikel 39.7 i direktivet ska varor och tjanster
inte anses likna varandra av det skélet att de forekommer i samma klass enligt Niceklassifice-
ringen eller inte anses skilja sig fran varandra av det sklet att de forekommer i olika klasser.

Bakom bestdmmelserna om klassificeringspraxis i artikel 39 i det nya varumérkesdirektivet
ligger, pa det sitt som ovan har forklarats, Europeiska unionens domstols tolkning av det
gamla varumérkesdirektivet i fallet [P TRANSLATOR (mél C-307/10) dér Europeiska union-
ens domstol konstaterade bl.a. att enligt det gamla varumérkesdirektivet ska sokanden tillrack-
ligt tydligt och exakt ange de varor och tjénster for vilka skyddet soks for att behdriga myn-
digheter och ekonomiska aktorer enbart utifrdn den informationen ska kunna avgéra omfatt-
ningen av det skydd som sdks, och att anvéindningen av de allmédnna beteckningarna bor tolkas
sa att de endast inkluderar varor och tjinster som klart omfattas av en terms bokstavliga inne-
bord.

Fore fallet IP TRANSLATOR (méal C-307/10) tolkade PRS att varu- och tjanstefoérteckningen
omfattade samtliga varor och tjénster som vid tidpunkten for ansdkan {61l under samma klass-
rubrik, om klassrubriken i sin helhet ingick i varu- och tjénsteforteckningen for ett varumirke
som sokts fore den 1 oktober 2012. Detta motsvarade EUIPO:s generaldirektors beslut 4/03.
Enligt det var EUIPO:s tidigare tolkning att skyddsomradet for en ans6kan om varumérke som
inneholl en klassrubrik omfattade alla varor och tjanster som horde till klassen i fraga. Fran
och med den 1 oktober 2012 borjade PRS tolka varu- och tjénsteforteckningar enligt fallet IP
TRANSLATOR (mal C-307/10), dvs. den bokstavliga tolkningen. Under perioden 1.10.2012—
31.12.2013 tillimpade PRS dock en praxis enligt vilken s6kanden i varuférteckningen utdver
klassrubriken dessutom fick inkludera en fras “alla andra varor/tjanster som ingar i denna
klass 1 Niceklassificeringens alfabetiska lista” Om en ansdkan utéver en klassrubrik dessutom
innehodll den ovan ndmnda frasen, omfattade registreringen de varor och tjanster som ingick i
den bokstavliga folkningen av varor och tjénster som tillhorde klassen i frdga och dessutom
alla varor och tjénster som ingick i den alfabetiska forteckningen for en viss klass vid tidpunk-
ten for ansdkan. I varumérkesregistret fanns den 20 februari 2018 sammanlagt 1906 registre-
rade varumérken eller anhéngiga ansdkningar om registrering av varuméirke dér frasen i fraga
hade anvénts. Frasen i fraga slopades den 31 december 2013 och fran och med den 1 januari
2014 ska man i en ans6kan om registrering av varumarke uttryckligen rikna upp alla de varor
och tjénster for vilka skydd soks.

PRS godkande tidigare ocksa det att man i en varumérkesansokan endast uppgav klassnum-
mer, sa att inte heller de varor eller tjanster som ingar i klassrubrikerna rdknades upp i anso-
kan eller vid registreringen. Registerpraxisen i fraga slopades nér dndringarna i varumérkesla-
gen tradde kraft den 1 april 1996 (lag 1715/1995). 1 varumérkesregistret fanns den 8 septem-
ber 2017 5211 sédana géillande registreringar dir endast klassnummer har angetts.
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Varken avgorandet i fallet IP TRANSLATOR (maél C-307/10) eller andringarna i Patent- och
registerstyrelsens tolkningspraxis har i ndgot skede i PRS:s praxis paverkat retroaktivt
skyddsomrédet for tidigare registreringar eller ansokningar. Gamla ansokningar, som getts in
fore den 1 oktober 2012 och som innehaller klassrubrik, tolkas ocksa fortsittningsvis sa att de
omfattar alla varor eller tjanster som hor till klassen i frdga. De omfattar alltsd ocksé sadana
varor som inte ingar i den alfabetiska forteckningen av klassen i fraga eller i den bokstavliga
tolkningen av klassrubriken i fraga.

Av det ovanstaende framgar att varumérkesregistret innehaller registreringar vars skydd be-
stdms pa olika sétt. P4 de mirken som registrerats efter att lagen tritt i kraft tillimpas den nya
lagen och pé de varumérken som registrerats tidigare tillimpas 1 princip de bestimmelser som
gillde vid tidpunkten for ansokan. Utomstaende skulle vara tvungna att sétta sig in i den upp-
laga av Niceoverenskommelsen som gillde pa dagen for ansdkan om varumirke och utreda
vilka varor eller tjanster som vid ndmnda tidpunkt horde till klassen i fraga. For dem som an-
soker om registrering av nya varumérken dr varumérkesregistrets tydlighet det vésentligaste
eftersom man pé detta sitt kan undvika onddiga kostnader for den héndelse att det finns ett
hinder for registrering av det ansokta mérket, varvid det nya varumérket inte registreras.
Ocksa ur utomstiaendes synvinkel ar registrets tydlighet viktigt s& att man i ndringsverksamhet
inte oavsiktligt anvinder sddana bendmningar, bilder eller former som t.ex. gor intrang i nagon
annans varumérke. Det att registret ar tydligt skyddar ocksa varuméarkesinnehavarna. Nar be-
stimmelser om klassificering av varumérken enligt det nya varumaérkesdirektivet fogas till va-
rumirkeslagen fir utomstéende létt en uppfattning av att det skydd som registrerade varumér-
ken far bestdms utgéende fran bestimmelserna i frdga. Nedan i avsnitt 3.2 Alternativ begrun-
das olika 16sningar for att precisera klassificeringen av varumérken ocksa i fraga om tidigare
registreringar.

Hur ansokan om varumérke forfaller

Varumérkeslagen innehéller inte nagra bestimmelser om hur en avskriven ansdkan avskrivs
delvis eller anhédngiggdrs pa nytt. For narvarande om PRS upptéicker brister i en varumérkes-
ansokan eller hinder for registrering, meddelar PRS sokanden ett foreldggande om dessa. Om
sokanden inte svarar pa foreldggandet avskrivs ansdkan i sin helhet, dvs. behandlingen av den
upphdr. Det dr mdjligt att hos marknadsdomstolen anfora besvar over ett beslut om avskriv-
ning av ansdkan.

I artikel 7 1 det nya varumérkesdirektivet konstateras att i de fall d& registreringshinder eller
ogiltighetsgrunder foreligger endast for en del av de varor eller tjanster for vilka varumérket
har ansokts eller registrerats, ska vdgran att registrera eller ogiltigforklaringen endast avse
dessa varor eller tjanster. I och med det nya varumérkesdirektivet &r det alltséd inte langre moj-
ligt att avskriva en ansdkan i dess helhet i sadana fall dir bristen endast géller en del av anso-
kan. Avskrivningen kommer att gélla ansokningen endast till de varors och tjansters del om
vilka anmérkning har gjorts i foreldggandet. I artikel 14 i Singaporekonventionen finns be-
stimmelser om forldngning av fristerna och om atgéarder efter att fristen har 16pt ut. I Singa-
porekonventionen faststills ocksd minimitidsfrister fort med anledning av ett foreldggande. En
medlemsstat som anslutit sig till Singaporekonventionen ska erbjuda sdkanden eller innehava-
ren av ett varumérke pa dennes begéran nigon eller ndgra av de alternativ som ndmns i arti-
keln i sddana situationer dér denne underlatit att iaktta den tidsfrist som ingér i forfarandet for
ansokan eller registrering. Alternativen dr i) en forlingning av den ifrdgavarande tidsfristen
for den tid som foreskrivs i tillimpningsforeskrifterna, ii) fortsatt handliggning av ansdkan el-
ler registreringen, eller iii) aterstdllande av réttigheter, om myndigheten finner att underlaten-
heten att iaktta tidsfristen har intréffat trots att sddana atgérder har vidtagits som krivts av om-
standigheterna eller, i enlighet med den fordragsslutande partens val, att underlétenheten har
skett oavsiktligt. Nér Finland ansluter sig till konventionen ska till varumérkeslagen fogas be-
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stimmelser om att ansdkan avskrivs delvis samt bestimmelser om fortsatt handldggning av en
avskriven ansdkan under vissa forutséttningar.

Invéndningsforfarande

Enligt artikel 43.1 i det nya varumirkesdirektivet ska medlemsstaterna sorja for ett effektivt
och snabbt administrativt forfarande infor sina myndigheter for att invinda mot registrering av
en varumarkesansokan pa basis av relativa registreringshinder eller ogiltighetsgrunder enligt
artikel 5. I dessa ingér bl.a. risken for forvéxling med éldre varumérken eller andra réttigheter.
I artikel 43.2 i direktivet foreskrivs det om vem som atminstone ska ha rétt att framstélla in-
vindning samt om detaljer kring invéndningsratten. I sin nuvarande form innehéller varumér-
keslagen bestimmelser om invandningsforfarande. Varumarkeslagen innehaller mer omfat-
tande invindningsgrunder &n de i direktivet uttryckligen ndmnda invdndningsgrunderna, ef-
tersom en invindning enligt varumédrkeslagen kan goéras pa basis av vilket som helst absolut
eller relativt registreringshinder. Aven om det i artikel 43.1 i direktivet hdnvisas till artikel 5
om relativa registreringshinder eller ogiltighetsgrunder, anses bestimmelsens ordalydelse inte
utgéra hinder for nationella bestimmelser om framstéllande av invdndning dven pé basis av
absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder. Ocksa ordalydelsen i artikel 43.2 och
skdl 38 om vem som &tminstone ska kunna framstilla invdndning ldmnar medlemsstaterna
nationell provningsritt. Den nationella provningsritten konstateras ocksé i skél 9, dér det kon-
stateras att viktiga forfaranderegler bor anpassas till varandra, men att vad géiller forfarandena
enligt nationell rétt dr det tillrickligt att faststilla allménna principer, medan det stdr medlems-
staterna fritt att faststéilla mer specifika bestimmelser. Dessutom dr det processekonomiskt
fornuftigt att det finns mdjlighet att framstélla invindning &ven pa basis av absoluta grunder
for avslag och ogiltigforklaring, for att drendet ska handldggas genast under invandningstiden,
ndr registreringen fortfarande ar villkorlig, &n att det maste vickas talan eller anhdngiggoras
ansOkan om administrativ ogiltigforklaring for att fa registreringen hévd. Ett invandningsfor-
farande dér invindning kan goras pé bade absoluta och relativa grunder for avslag och ogiltig-
forklaring 4r séledes ockséa effektivt och snabbt pd det sétt som krévs 1 artikel 43.1. Saledes
behover de grunder pa vilka invandning kan framstéllas inte dndras pa grundval av artikel 43.

Direktivet forutsétter att en invandning mot registreringen av ett varumérke kan framstéillas pa
basis av en eller flera dldre rattigheter under forutséttning att de alla tillkommer en och samma
innehavare. Varumirkeslagen har inte innehallit ndgon liknande begrésning av de réttigheter
som tillkommer den som gor en invéndning. I princip har vem som helst kunnat framstélla en
invindning. Hogsta forvaltningsdomstolen har dock bl.a. i sitt avgdrande 2010:75 (dom
3.11.2010/3094, HFD:2010:75, MobiNote) ansett att dndringssokanden inte hade ratt att abe-
ropa ett relativt registreringshinder pa basis av ett varuméirke som inte tillhdrde &ndringsso-
kanden och for vars del éndringssdkanden inte hade framlagt ndgon réttsgrund som skulle be-
rattiga dberopandet. Réttsldget motsvarar saledes till denna del direktivet.

Enligt artikel 43.3 ska invdndaren och sokanden pa gemensam begéran beviljas en tidsfrist pa
minst tvd manader under invandningsforfarandet for att mojliggora en uppgorelse i godo mel-
lan sdkanden och den invdndande parten. Nagra bestimmelser om en sadan betidnketid som re-
serverats for medlingsforhandlingar ingér inte i varumérkeslagen. I praktiken har parterna
dock innan invéindning anhingiggjorts och under invindningsforfarandet kunnat forhandla om
en uppgorelse.

I direktivets artikel 44 foreskrivs om bristande anvidndning av mérket som forsvar i forfaran-
den som avser ansdkan om ogiltighetsforklaring. I bestimmelsen foreskrivs att den som fram-
stéllt invéndning ska pa s6kandens begiran ligga fram bevis for att det dldre varumérket har
tagits 1 verkligt bruk under den femérsperiod som foregar ansokningsdagen eller prioritetsda-
gen for det yngre varumaérket, eller for att det finns giltiga skél till att varumérket inte har an-

34



RP 201/2018 rd

vénts, om den femérsperiod inom vilken det dldre varumérket maste ha tagits i verkligt bruk
har 16pt ut pa ansokningsdagen eller prioritetsdagen for det yngre varumérket. I avsaknad av
sddan bevisning ska invdndningen avslas. Varumérkeslagen innehéller inte ndgon liknande be-
stimmelse. Innehavaren av ett varumérke ska anvdnda mérket med dventyr av att registrering-
en av mérket annars forverkas (26 § 2 mom. i varumérkeslagen), men PRS har vid invind-
ningsforfarandet inte som grund bedémt bruket av det tidigare mirket. Bedomningen av
huruvida mérket varit i bruk och fragan om eventuellt forverkande har skett i domstolsforfa-
rande.

Administrativt forfarande for upphévande eller ogiltigforklaring

Varumirkeslagen innehaller inte bestimmelser om nagot administrativt forfarande for uppha-
vande eller ogiltighetsforklaring av varuméirkesregistrering. For nidrvarande kan en varumaér-
kesregistrering forklaras ogiltig eller forverkad endast vid domstol. Enligt artikel 45.1 i varu-
mérkesdirektivet ska medlemsstaterna, utan att det paverkar parternas rétt till dverklagande till
domstol, sorja for ett effektivt och snabbt administrativt forfarande hos sina myndigheter om
upphévande eller ogiltighetsforklaring av ett varumaérke. Direktivet forutsétter att forfarandet
ar effektivt och snabbt, dock utan ndrmare specificering av vilken slags effektivitet och snabb-
het som forutsétts. Kommissionen har motiverat behovet av en bestimmelse med det admi-
nistrativa forfarandets snabbhet och dess lagre kostnader jaimfort med domstolsforfarandet.
Kommissionen har dessutom hénvisat till sokandens rittigheter nér det vid invindningsforfa-
rande har framstéllts en invandning pé basis av sddant dldre varumérke som eventuellt skulle
kunna hédvas (COM(2013) 162 final s. 11). P4 inforandet av forfarandet inverkar nationellt
bl.a. det att de kostnader som vid marknadsdomstolen medfors for parterna kan betraktas som
hoga, varvid de tillsammans med den risk for kostnader som uppstar vid rittegang i praktiken
utgdr ett hinder for behandling av drendet, om inte det ekonomiska intresset i saken ar bety-
dande. Ett administrativt forfarande skulle gora det mojligt att behandla &drenden med betydligt
lagre behandlingsavgift. Vid ett administrativt forfarande skulle ocksa den som yrkar négot ha
betydligt mindre kostnadsrisk, eftersom réttegdngskostnaderna vid ett administrativt forfa-
rande 1 besvérsskedet ocksd i frdga om domstol ska ersittas endast i begrinsad omfattning
(74-75 § 1 forvaltningsprocesslagen 586/1996). Nufortiden har den som framstéller ett yr-
kande vid domstolsforfarande en betydligt storre kostnadsrisk, vilket i praktiken nufértiden
kan begrinsa anviindningen av forfarandet. A andra sidan #r anvéindningsomradet for det nya
administrativa forfarandet som direktivet forutsétter betydligt mer begrinsad én for domstols-
forfarandet.

I artikel 45.2 1 det nya varumérkesdirektivet foreskrivs att varumarket ska kunna upphévas ge-
nom ett administrativt forfarande for upphdvande pa grund av att varumaérket inte varit i verk-
ligt bruk enligt artikel 19 eller att varumaérket blivit generiskt eller vilseledande beteckning en-
ligt artikel 20. Varumirkeslagen innehéller for nirvarande liknande, men nigot mer omfat-
tande bestimmelser om forverkande av varumaérkesritten (26 §). Darmed bor bestimmelserna
om grunderna for upphédvande ses Over, sé att de motsvarar direktivet. Enligt varuméarkeslagen
fattas beslutet om forverkande av domstol.

I artikel 4 i det nya varumérkesdirektivet finns bestimmelser om absoluta ogiltighetsgrunder
som medlemsstaterna ska inforliva med sin lagstiftning. Ogiltighetsgrunderna i frdga motsva-
rar langt de grunder for ogiltighetsforklaring som for nirvarande ingéar i 25 och 14 §. Det ér
mdjligt att yrka pa ogiltighetsforklaring av ett varumérke pa den grunden att mérket saknar
sarskiljningsformaga eller att det dr frdga om sddan form eller sadant sdrdrag som inte kan
skyddas med ett varumérke. Direktivet ger medlemsstaten ratt att bestimma huruvida de till-
lampar de Ovriga registreringshindren och ogiltighetsgrunderna enligt artikel 4 (artikel 4.3).
Sadana grunder &r bl.a. att anvéndningen av varumaérket kan forbjudas med stod av andra lag-
bestimmelser samt att varumaérket innehéller ett tecken av hogt symbolvirde (t.ex. en religios
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symbol). Varumérkeslagen innehéaller for nérvarande inte ndgon bestimmelse om skyddet av
tecken som har symbolvarde.

I direktivets artikel 5 finns bestimmelser om relativa ogiltighetsgrunder som medlemsstaterna
ska inforliva i sin lagstiftning. Dylika ogiltighetsgrunder ingér huvudsakligen redan nu i va-
rumarkeslagen. Ett varumérke skulle kunna ogiltigférklaras bl.a. pa grund ett tidigare registre-
rat varumérke, en ursprungsbeteckning eller anteckning om geografiskt ursprung. En helt ny
bestammelse jamfort med var varumaérkeslag ar artikel 5.3 b som géller en situation dér ett
ombud ansdker om registrering av varumérket i sitt eget namn utan innehavarens tillstdnd. En-
ligt artikel 45.6 i direktivet far en ans6kan om ogiltighetsforklaring ldmnas in rérande en eller
flera dldre réttigheter, under forutséttning att de alla hor till samma innehavare. En sédan be-
stimmelse om rattighetsinnehavaren har inte ingétt i varumérkeslagen.

I direktivets artikel 5.4 uppréknas dessutom registreringshinder och ogiltighetsgrunder i fraga
om vilka direktivet ger medlemsstaterna rétt att bestimma huruvida de utférdar bestdmmelser
om dem som registreringshinder och ogiltighetsgrunder. Sddana grunder dr exempelvis andra
dldre rattigheter, sérskilt ritten till eget namn och rétten till egen bild, en upphovsritt och 6v-
riga industriella réttigheter samt risken for forvéixling med ett dldre varumirke som skyddats
utomlands, om sdkanden handlat i ond tro. I varumirkeslagen ingar for nirvarande som ogil-
tighetsgrunder ratten till eget namn och egen bild, upphovsritten och monsterritten. Lagen in-
nehaller inte nagra bestimmelser om skyddet for andra industriella rittigheter, sdsom patent,
eller dldre varuméarken som skyddats utomlands. Ond tro har dock ingatt i varumérkeslagen
som relativ avslagsgrund.

I artikel 6 i varuméarkesdirektivet finns sddana bestimmelser om beslut i efterhand om ogiltig-
hetsforklaring eller upphévande av ett varumirke som for nirvarande inte ingdr i varumaérkes-
lagen. Direktivet forutsétter att trots att ett varumérke har upphort eller inte har vidmakthéllits,
ska dnnu beslut om ogiltighetsforklaring eller upphévande av mérket kunna fattas. Ett sddant
beslut i efterhand om ogiltighetsforklaring eller upphdvande av ett varumérke péverkar fore-
tradet for ett EU-varumarke som baserar sig pa det.

Kollektiv- och kontrollméarken

Bestimmelser om kollektivmérken, dvs. kollektiv- och kontrollméarken, finns for narvarande 1
lagen om kollektivmérken. Till denna del foreslés att de ifrdgavarande bestimmelserna i spe-
ciallagen ska flyttas varumérkeslagen. Detta forbattrar 14sbarheten av lagen, eftersom det i la-
gen om kollektivméarken i stor utstrackning hanvisas till varumérkeslagen. Det foreslas att be-
stimmelserna om kollektiv- och kontrollmérken samlas i ett eget kapitel i lagforslaget.

Det gamla varumairkesdirektivet innehdll endast &4 bestimmelser om kollektiv- och kontroll-
mérken. I det nya varumérkesdirektivet finns bestimmelser om kollektiv- och kontrollmérken
i artiklarna 27-36 och regleringen ar betydligt mer omfattande an i det gamla varumarkesdi-
rektivet. Enligt direktivet ar det frivilligt for medlemsstaterna att foreskriva om garanti- och
kontrollméirken medan det dr obligatoriskt for medlemsstaterna att foreskriva om kollektiv-
mérken. Bestimmelserna i lagen om kollektivmérken overensstimmer huvudsakligen med di-
rektivets bestimmelser om kollektiv- och kontrollmérken. I lagen om kollektivmérken finns
inte négra bestdimmelser om garantiméirken, och begreppet har inte forekommit i den nation-
ella réttspraxisen.

Enligt artikel 28.2 i det nya varuméirkesdirektivet far alla fysiska eller juridiska personer, in-
begripet offentligrittsliga institutioner, myndigheter och organ anséka om garanti- eller kon-
trollmérken under forutsittning att sokanden inte bedriver affdrsverksamhet som inbegriper
tillhandahéllande av varor eller tjénster av det slag som certifierats. Direktivet utvidgar séledes
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gruppen av sdkande nér kontrollmérke &ven kan sokas av fysiska personer. Enligt 1 § i lagen
om kollektivmérken kan sdkanden vara myndighet, samfund eller stiftelse. I lagen om kollek-
tivmérken forekommer inte heller nagot krav enligt direktivet ovan att sokanden inte far bed-
riva afférsverksamhet som inbegriper tillhandahallande av varor eller tjdnster av det slag som
certifierats. For kollektivmarkenas del dndrar direktivet inte rittsldget enligt lagen om kollek-
tivméarken till den delen att sokanden av kollektivmarke ska vara sammanslutning som har
medlemmar.

Direktivet innehaller mer detaljerade bestimmelser om anvéndningen av kollektivmérket dn
lagen om kollektivmérken. Enligt artikel 30 i direktivet ska den som ansdker om ett kollek-
tivmérke ldmna in de bestéimmelser som reglerar dess anvéndning till myndigheten. I bestdm-
melserna om anvandningen ska det d&tminstone anges vilka personer som har ratt att anvianda
kollektivmarket, villkoren for mérkets anvéndning samt, som en ny sak jamfort med varumér-
keslagen, ocksé villkoren for medlemskap i sammanslutning samt sanktioner som géller an-
vindningen av méarket. Ocksé i friga om kollektiv- och kontrollméirken ska det till varumérke-
slagen med anledning av artikel 33 i direktivet fogas en bestimmelse om att &ndringar i be-
stimmelserna om anvédndningen av maérket ska anmalas till PRS och att dndringarna trider i
kraft forst den dag dé anteckningen gjorts i varumérkesregistret.

I artikel 31 i direktivet foreskrivs om grunderna for avslag pa en ansokan. Till varumérkesla-
gen ska darfor fogas en bestimmelse om att anskan ska avslas bl.a. ndr om bestimmelserna
om anvéndning av kollektivmérket strider mot allmén ordning eller moral eller om det kan an-
tas att allménheten kan vilseledas i friga om maérkets karaktér eller innebdrd.

Enligt artikel 28.4 och artikel 29.3 i direktivet far medlemsstaterna foreskriva att tecken eller
upplysningar, som i handeln kan ange varornas eller tjdnsternas geografiska ursprung, kan ut-
gora kollektivmérken eller garanti- eller kontrollmérken. En motsvarande bestaimmelse finns
bl.a. i Sverige och Danmark. Lagen om kollektivméirken har inte mojliggjort registrering av
tecken eller upplysningar som visar geografiskt ursprung som kollektivmérken. Direktivet
forpliktar inte medlemsstaterna att foreskriva om saken utan det ger medlemsstaterna prov-
ningsritt 1 saken.

Firmor
Undersokning av hinder och definition av verksamhetsomrdde

Genomforandet av varumérkesdirektivet forutsétter inte att firmalagens eller varumaérkesla-
gens bestimmelser om firma dndras. Sédana behov att dndra firmalagen som har samband
med totalreformen av varumérkeslagen har dock bedoms i detta sammanhang. Vid denna be-
domning aktualiserades sérskilt de hinder som registreringen av firmor utgdr for registreringen
av nya varumérken. P& grund av anvéndningen av s.k. allmént verksamhetsomrade har firmor
for foretag som faktiskt bedriver verksamhet inom ett helt annat verksamhetsomrade ansetts i
alltfor stor utstrackning hindra senare registreringar av varumérken och firmor.

Det har ansetts behovligt att undersoka relativa registreringshinder for varumérke och firma,
eftersom undersokningen av hinder minskar betydligt risken for senare tvister eller risken for
att varumérket ogiltigforklaras pa grund av éldre réttigheter. Det finns skél att fortsétta under-
sokningen av relativa registreringshinder for firma och varumérke i samband med registre-
ringen genom Patent- och registerstyrelsens forsorg pa samma sétt som nufortiden, ocksa med
beaktande av den mycket omfattande SMF-foretagssektorn i Finland som drar vésentlig nytta
av ett starkt varumaérkes- och firmaskydd.
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A andra sidan anses det inte mdjligt att utstricka undersdkningen av hinder pa forhand i sam-
band med registreringen av varumirke och firma till att omfatta det verkliga bruket av firma,
utan undersdkningen bor begrénsa sig till det registrerade verksamhetsomradet. I artikel 5.4 a i
varumarkesdirektivet konstateras att en medlemsstat far besluta att ett varumaérke inte ska regi-
streras eller, om det &r registrerat, ska kunna ogiltigforklaras om och i den mén som ritten till
ett oregistrerat varumarke eller till ett annat i forvarvsverksamhet anvént tecken har forvirvats
fore tidpunkten for ansokan om registrering av det yngre mérket eller fore tidpunkten for den
prioritet som &beropats till stod for ansdkan om registrering av det yngre mérket och om det
oregistrerade varumérket eller tecknet ger innehavaren ritt att férbjuda anvéndningen av det
yngre varumaérket. Till denna del har det begrundats huruvida direktivet uppstiller ett villkor
att firma skulle kunna beaktas som grund for upphévande eller ogiltighetsforklaring endast till
den delen den har anvénts i naringsverksamhet.

Artikel 5.4 1 varumérkesdirektivet berdr i huvudsak sddana varumarkesrattigheter som forvér-
vats genom anvéindning. Uttrycket “ett annat i forvérvsverksamhet anvént tecken” i artikeln
har ansetts inbegripa ocksé exempelvis firmor. Det ovan ndmnda uttrycket i direktivet kan inte
anses inbegripa en forpliktelse enligt vilken firma vid registreringspraxisen ska beaktas som
ogiltighetsgrund endast till den del som den faktiskt varit i bruk. Bestimmelsen anses inte hel-
ler kunna forutsitta att firma anvinds sdsom varumérke. I artikel 5.4 b konstateras dessutom
att en medlemsstat far besluta att ett varuméarke inte ska registreras eller, om det &r registrerat,
ska kunna ogiltigforklaras om och i den mén som anvidndningen av ett varumérke far forbju-
das med stdd av en annan éldre réttighet d4n de réttigheter som avses i punkt 2 och led a i den
hér punkten och sérskilt om det ar frAga om réttigheter enligt underpunkterna i—iv. Bestdm-
melsen mojliggdr séledes vigran att registrera ett varumirke ocksé pé basis av andra dldre rét-
tigheter, om medlemsstaten utfardar bestimmelser om det. Trots att syftet med varumérkesdi-
rektivet har varit att forenhetliga medlemsstaternas lagstiftning och pa ett utttmmande sétt
ange grunderna for upphédvande och ogiltighet, dr grunderna delvis valbara och ldmnar med-
lemsstaterna rorelseutrymme, s som konstateras i skél 14 till direktivet.

En registrerad firma far vid PRS:s undersokning av hinder sddant skydd som baserar sig pa
registrering inom foretagets verksamhetsomrade ockséd delvis dérfor att PRS inte kan vara
medveten om arten och omfattningen av firmainnehavarens verkliga verksamhet. PRS kan ex-
empelvis genom undersdkning av sina register eller sokning pa internet inte pé ett tillforlitligt
sdtt utreda pa vilket verksamhetsomrade en firma faktiskt &r verksam. Om PRS éaterigen endast
skulle underritta innehavaren av en firma om en anhéngiggjord ansdkan om registrering av ett
varumirke som eventuellt leder till forvixling, och innehavaren av firma dérefter sjélv skulle
vara tvungen att visa att firman varit i bruk, vilket da skulle beaktas vid prévningen av regi-
streringsansokan, skulle detta gora registreringsprocessen betydligt langre och mer komplice-
rad. Och som det konstaterats ovan har den nuvarande undersdkningen av relativa registre-
ringshinder av ménga ansetts vara behdvlig och nyttig. De problem som é&r férenade med om-
fattande beskrivningar av firmornas verksamhetsomraden och som saledes kan utgora registre-
ringshinder i friga om varumérken skulle kunna 16sas sa att mojligheten att hdva firma skulle
underlittas till den delen som firman inte varit i bruk, och att delvis hdvning av firman skulle
mojliggoras.

Niér det giller anvidndningen av allmént verksamhetsomrade ska ocksé det faktum beaktas att
ett foretags verksamhetsomréde utdver det att namnet beskriver det firmarittsliga verksam-
hetsomradet dessutom har bolagsrattslig betydelse. Det verksamhetsomrade som angetts t.ex. i
ett aktiebolags bolagsordning eller ett personbolags bolagsavtal inverkar pa en bolagsforetra-
darnas och bolagsménnens representationsritt och befogenheter, och verksamhetsomrade har
dessutom betydelse bl.a. vid beddmningen av bolagsledningens ansvar. Utgangspunkten for
aktiebolagslagen ér att aktieigarna inom ramen for den allménna avtalsfriheten kan bestimma
om faststéllandet av verksamhetsomrdde som har betydelse for bolagsrittsliga forhallanden.
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Av ovan ndamnda skél foreslds inga dndringar i den bolagsrattsliga anvéndningen av det all-
ménna verksamhetsomradet, utan behovet att anvinda det bor bedomas skilt i samband med
reformeringen av aktiebolagslagen eller handelsregisterlagen.

Delvis hdvning av registreringen

Den géllande lagen mojliggor inte delvis hidvning av registreringen av firma. For att minska de
registreringshinder som sirskilt firmorna orsakar anses det behovligt att det i fortsdttningen
finns en mojlighet att till skillnad frén nuldget ocksa delvis kunna héva registreringen av
firma. Delvis hdvning av registreringen skulle kunna komma 1 fréga i ett sddant fall och till
den delen som en firma inte anvénts under de senaste fem &ren inom det verksamhetsomréde
for vilket den har registrerats. For det andra skulle ett delvist upphdvande komma i fraga i ett
sadant fall och till den delen som det for firmans del finns en grund for upphdvande som har
att gora med forvixlingsbarhet och vilseledande. Moﬂlgheten till delvist upphivande av regi-
strering av firma ska i ett konkret tvistefall, dér det &r fraga om firmainnehavarens rétt att dbe-
ropa exempelvis forvéxlingsbarhet, inte inverka pé det faktum att den verksamhet som faktiskt
bedrivs har avgorande betydelse.

Bestimmelserna om firma avviker frén bl.a. varumarke i det hdnseendet att varje foretag ska
ha eller kan ha endast en firma at gdngen. Foretag ska séledes ha mdjlighet att genom en till-
rackligt omfattande registrering av firma pa férhand bereda sig pa fordndringar i sin verksam-
het och utvidgning av verksamheten till nya verksamhetsomréden allt enligt forédndringarna i
foretagsklimatet. Dessa behov har beaktats i lagforslaget s& att den tidsgrédns som mojliggor
upphédvande pa grund av att firman inte varit i bruk ar en period om fem ar enligt den gillande
lagen och att en innehavare av firma som motsétter sig upphavandet av registreringen kan visa
godtagbara skal for att firman inte har anvénts inom ett visst omrade. Noteras bor dessutom att
de foretag som registrerat sin firma fore den lagéndring som mdjliggor delvist upphévande av
registreringen inte har kunnat bereda sig pd mdjligheten till det delvisa upphédvandet. Detta bor
beaktas 1 Overgangsbestimmelserna.

Pé grund av verksamhetsomradets bolagsrattsliga betydelse ar det inte mdjligt att vid forfaran-
det for upphdvande av registreringen faststilla innehallet i bolagets verksamhetsomrade. Dér-
for ska det vara mojligt for foretag att efter ett beslut om delvis hévning av firma inom en rim-
lig tid anméla en ny firma till registret eller dndra sitt verksamhetsomréde. Nufortiden sker det
inte nagon separat overvakning av att en ny firma registreras efter hivningen av den gamla
firman. Av denna anledning finns i handelsregistret nufortiden ndgra namnlosa foretag. Det att
hiavningen av ett foretags firma pa det nuvarande sattet syns i handelsregistret tillgodoser a
andra sidan det firmaréttsliga behovet att hiava registreringen. I samband med den framtida re-
formen av handelsregisterlagen kan man bést och pé ett dvergripande sitt avgora vilka slags
overvakningsmetoder som PRS i egenskap av registermyndighet ska ha for att kunna siker-
stdlla att anteckningarna i handelsregistret dr korrekta och uppdaterade.

Mgjligheten till delvis hdvning av firman pa basis av att den inte varit i bruk vicker fragor
ocksd om forhallandet mellan firma och bifirma. Anvandning av enbart bifirman betyder inte
automatiskt att den egentliga firman inte skulle ha varit i bruk. Nér bifirma anvénds &r det
samtidigt ocksd nddvindigt att anvénda den egentliga firman bl.a. i faktureringen, breven, re-
klammaterialet och pa webbsidorna. Mojligheten till delvis hdvning av firma dventyrar séledes
inte sddana foretags firmor som i sin affarsverksamhet anvénder bifirmor.

Forfarandet vid hdavning av registreringen av firma

Enligt géllande lag kan domstol pé basis av talan héva registreringen av en firma. Havning av
registreringen genom talan har ansetts vara ett onddigt tungt forfarande sérskilt i sddana fall
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déar hdvning ansoks pé basis av att firman inte varit 1 bruk och det &r klart att firman inte har
anvants och innehavaren av registreringen inte visar giltiga skal dartill. Den jamfort med det
nuvarande domstolsforfarandet littare och snabbare mdjligheten att hos registermyndigheten
ansoka om hévning av registreringen skulle minska sérskilt de hinder for registrering av va-
rumérken och firmor som beror pé helt eller delvis oanvinda omfattande beskrivningar av
verksamhetsomrade.

Mgjligheten att hos registermyndigheten anséka om hivning av registreringen av firma kunde
begrénsas till att endast gélla situationer dir hdvning av registreringen av firma yrkas pa grund
av att den inte varit i bruk. P4 basis av de erfarenheter som i framtiden kommer att goras av
varumirkeslagens administrativa forfarande vid upphédvande och ogiltigforklaring blir det
mdjligt att bedoma mojligheterna att utvidga forfarandet for administrativt upphévande av re-
gistreringen av firma ocksa till andra havningsgrunder enligt firmalagen.

Strafflagen

Bestdmmelser om brott mot industriell réttighet finns 1 49 kap. 2 § i strafflagen. Som brott mot
industriell réttighet betraktas bl.a. intrdng i1 ensamrétten till varumérke eller moénsterrétt i strid
med bestimmelserna i varumérkeslagen eller monsterréttslagen och sé att garningen ar dgnad
att &samka innehavaren av den kriankta ratten betydande ekonomisk skada. Enligt 39 § i varu-
mérkeslagen ska dessutom for varumérkesforseelse domas den som uppsétligen gor intréng i
den ritt som enligt varumérkeslagen tillkommer innehavaren av ett varukdnnetecken. Hogsta
domstolen har med aberopande av legalitetsprincipen ansett att bestimmelsen om straff for
brott mot industriell réttighet inte omfattar intranget i ett EU-varumarke eller en gemenskaps-
formgivning, och att tillimpningsomréadet for bestimmelsen om straff for brott mot industriell
rattighet inte heller tolkningsmassigt kan utvidgas till att omfatta réttigheter som géller i hela
EU. Gérningsmannen kan saledes inte domas till straff for brott mot industriell réttighet i fraga
om uppsatligt intrang i ett EU-varumérke eller en gemenskapsformgivning (HD:2018:36, H20
MOP).

EU-varumirket och gemenskapsmodellritten ger sina innehavare ett pa EU-rétten baserat en-
hetligt skydd inom hela EU, och darfor dr det motiverat att rattigheterna i1 fraga skyddas pa
motsvarande sétt som de ensamrétter som baserar sig pa nationell lagstiftning. Finland &r dess-
sutom part i TRIPS-avtalet vars artikel 61 forpliktar medlemmarna att féreskriva att brottméls-
forfaranden och straffrittsliga pafdljder tillimpas &tminstone vid uppsatlig handel av varu-
mérkesforfalskning eller upphovsrittslig piratkopiering i kommersiell omfattning. Nar Finland
anslot sig till avtalet uppfyllde den finska strafflagen de forpliktelser som alades i avtalet. Fin-
land anslot sig senare till Europeiska unionen, och forordningen om EU-varumérken blev for-
pliktande for Finland. TRIPS-avtalet forpliktar Finland att med straffrattsliga medel skydda
ocksa EU-varumirken &tminstone i de situationer som avses i artikel 61. Trots att forpliktelsen
inte omfattar gemenskapsformgivningar skulle det vara motiverat att det pd intrdng i en ge-
menskapsformgivning tillimpas motsvarande bestimmelser som tillimpas pé intrang i den
nationella monsterratten. Av denna anledning dr det motiverat att dndra bestimmelserna i
strafflagens 49 kap. 2 § om brott mot industriell rattighet samt bestimmelserna om varumar-
kesforseelse och monsterrittsforseelse 1 varumérkeslagen respektive monsterrittslagen.

3 MALSATTNING OCH DE VIKTIGASTE FORSLAGEN
3.1 Malsittning
Malséttningen med propositionen &r att nationellt genomfora Europaparlamentets och rédets

direktiv (EU) 2015/2436 for tillndrmning av medlemsstaternas varumaérkeslagstiftning. Ett
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delsyfte med genomforandet av direktivet ar att hos Patent- och registerstyrelsen inritta ett
vélfungerande administrativt forfarande for upphévande eller ogiltigforklaring av varumaérken.

Malséttningen med propositionen dr att ocksa annars modernisera och skapa klarhet i den gél-
lande, fordldrade varumaérkeslagen. Som ett led i denna klargorande ska den géllande lagen
om kollektivmarken (795/1980) upphédvas. Bestimmelserna om kollektiv- och kontrollméirken
ska inkluderas i varumérkeslagen. Syftet dr vidare att skapa klarhet i forhallandet mellan va-
rumérke och firma, och tillhandahélla tillrdckliga metoder for 16sande av sddana problemsitu-
ationer vid provningen av ansdkningar om registrering av varumérke som uppstér i samband
med firma nér allmént verksamhetsomrade anvénds. Dérfor foreslds dndringar ocksé i firma-
lagen. Syftet dr dessutom att rétta till sddana missforhéllanden som finns i bestimmelserna om
brott mot industriell rattighet, varumarkesforseelse och monsterrittsforseelse och inkludera
EU-varumirken och gemenskapsformgivningar i girningsbeskrivningen i bestimmelserna i
fraga.

En ytterligare malsittning med propositionen &r att sitta Singaporekonventionen nationellt i
kraft. Malet for konventionen é&r att forenhetliga forfarandena for ansékan om varumérke. Pro-
positionen innehéller ocksa ett forslag till en s.k. blankettlag genom vilken de bestimmelser i
konventionen som hor till omradet for lagstiftningen sétts i kraft.

3.2 Alternativ
Fortsatt handldggning i enlighet med Singaporekonventionen

I artikel 14 i1 Singaporekonventionen bestdms om étgérder 1 situationer dér en sdkande eller
innehavare har underlatit att iaktta den faststillda tidsfristen. En medlemsstat som anslutit sig
till Singaporekonventionen ska gora ndgot av foljande alternativa rittsmedel tillgéngligt: i) en
forléngning av den ifragavarande tidsfristen for den tid som foreskrivs i tillimpningsforeskrif-
terna, ii) fortsatt handldggning av ansokan eller registreringen, iii) aterstdllande av réttigheter
med avseende péd ansokan eller registreringen, om myndigheten finner att underlatenheten att
iaktta tidsfristen har intréffat trots att sddana atgirder har vidtagits som kravts av omstandig-
heterna eller att underlatenheten har skett oavsiktligt.

I patentlagen, monsterrittslagen och i lagen om nyttighetsmodellritt finns bestimmelser om
fortsatt behandling av ansdkningar. Forfarandena motsvarar alternativ ii) i Singaporekonvent-
ionen. I patentlagen och i lagen om nyttighetsmodellrétt finns dessutom bestimmelser om
aterstéllande av rattigheter, vilket motsvarar alternativ iii). Bdde Patent- och registerstyrelsen
och sdkandena/innehavarna har upplevt forfarandet for aterstillande av réttigheter (iii) vara
arbetsamt. De som ansoker om ensamritt eller innehar ensamrétt dr tvungna att motivera sina
atgdrder/sin underlatenhet att vidta atgérder och framlidgga bevis pa aktsamhet, och Patent-
och registerstyrelsen &r tvungen att bedoma bevisningen.

Varumérkeslagen foreslas saledes bli dndrad sé att dér i likhet med Sverige och Norge bland
alternativen i artikel 14 i Singaporekonventionen véljs alternativ ii) fortsatt handlaggning. En-
ligt paragraf 3 i regel 9 i tillimpningsforeskrifterna till Singaporekonventionen ska tidsfristen
for begéran om att handlaggningen fortsétter vara minst tvd ménader frén dagen for utgdngen
av den ursprungliga tidsfristen. Den atgérd som underlatelsen giller ska vidtas inom samma
tid eller samtidigt som begéran om fortsatt handlaggning ges in. Det foreslas att det till varu-
mérkeslagen fogas bestimmelser om att begéran om fortsatt handldggning ska framliaggas
inom tva manader fran det att fristen 16pt ut och att den atgidrd som inte vidtagits ska vidtas
samtidigt som begéran om fortsatt handldggning ldggs fram. Ocksé en avgift ska betalas inom
samma tidsfrist. [ friga om forfarandet &r detta alternativ ldttast att ordna vid PRS, och detta
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skulle sdkerstdlla att handldggningen fortskrider efter begéran om fortsatt handlédggning, ef-
tersom s6kanden i samband med begéran skulle vara tvungen att avhjilpa papekade brister.

Singaporekonventionen begrinsar inte kretsen av de forfaranden och &drenden som skulle
kunna bli foremél for fortsatt handldggning vid registermyndigheten. I paragraf 4 i regel 9 i
tillimpningsforeskrifterna for konventionen uppriknas de undantag diar medlemsstaten inte
behover tillhandahalla alternativet med fortsatt handlaggning. Sddana ar bl.a. tidsfrister som
faststillts for ingivande av en begiran om fortsatt handlaggning, for betalning av en fornyelse-
avgift, for inter partes-forfaranden eller for &beropande av prioritet. Det foresléds att mojlighet-
en till fortsatt handldggning begrinsas till att gélla enbart sddana situationer som omfattar
endast en part i processen for ansdkan om varumaérke, vid handldggningen av begiranden om
anteckning eller dndring av varumérke och vid prévningen av en internationell registrering dér
Finland designerats. Det foreslés att tidsfrister for anhéngiggérande av ansdkan om fornyelse,
tidsfrister for prlorltetsyrkanden tidsfrister for begédran om fortsatt handlaggning och, i fraga
om inter parters-forfaranden, sdsom tidsfrister som faststéllts i samband med 1nvandn1ngsfor—
farande och administrativa forfaranden for forverkande och ogiltigforklaring, inte ska omfattas
av mojligheten till fortsatt handldggning. For detta talar det att mojligheten till fortsatt hand-
laggning 1 ndmnda skeden av forfarandet skulle forldnga forfarandet i onddan, nér PRS skulle
vara tvungen att vinta pa partens eventuella begiran om fortsatt handlaggning innan den fattar
sitt beslut. For fornyelse av registreringen har det dessutom faststdlls langa tidsfrister bade
fore och efter fram till dess att registreringen upphdr att gélla, och det finns inte nadgot behov
att forldinga dem med den tva ménader langa frist som reserverats for eventuell begdran om
fortsatt handldggning.

Det anses inte nddvindigt att begrinsa antalet begdranden om fortsatt handldggning vid en
process som géller samma varumérke. Eftersom sdkanden i samband med begéran om fortsatt
handlaggning ska avhjilpa bristerna i ansokan, kommer forfarandet dock att framskrida ocksé
efter att en begdran om fortsatt handlédggning lagts fram, och en eventuell ny uppmaning och
den andra begdran om fortsatt handldggning som framlaggs dérefter géller inte laingre samma
situation som den ursprungliga.

Administrativt forfarande for upphévande eller ogiltigforklaring

Enligt artikel 45.1 1 varumaérkesdirektivet ska medlemsstaterna, utan att det paverkar parternas
ratt till overklagande till domstol, sorja for ett effektivt och snabbt administrativt forfarande
hos sina myndigheter om upphévande eller ogiltighetsforklaring av ett varumirke. Direktivet
lamnar rorelseutrymme i fraga om det hur forfarandet ordnas i detalj i medlemsstaten.

Enligt varumérkesdirektivet ska det finnas ett nytt administrativt forfarande med tanke pa de
fall som géller upphévande eller ogiltigforklaring av varumaérket. Forfarandet behover alltsd
inte tilldmpas i andra fall, exempelvis pd sddana fall som géller upphidvande eller ogiltighets-
forklaring dér andra privatrattsliga yrkanden (t.ex. skadestand, gottgorelse, sdkringsatgarder)
kommer att behandlas eller brottsmal kommer upp till behandling. Darfor ar det i ljuset av di-
rektivet tillatet att begransa de drenden som behandlas vid ett administrativt forfarande endast
till upphévande eller ogiltighetsforklaring av varumaérket. Detta skulle vara ocksé en &énda-
mélsenlig 16sning, eftersom forvaltningsforfarande inte typiskt ldmpar sig for behandling av
parternas privatréttsliga yrkanden och det inte heller &r mojligt att vid sddant forfarande be-
handla straffrittsliga drenden. Det foreslas att varumérkeslagens bestimmelser utformas sé att
det av dem framgér att PRS inte kan ta andra yrkanden dn sddana som géller upphévande eller
ogiltighetsforklaring av varumaérket upp till behandling. Nér det géller andra yrkanden ska Pa-
tent- och registerstyrelsen vigleda kunden till domstolsforfarande.
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Ett alternativ for ordnande av det administrativa forfarandet for upphivande eller ogiltigfor-
klaring som direktivet tillater dr att upphdvandet eller ogiltigforklaringen av varumérket alltid
i forsta hand handléggs vid Patent- och registerstyrelsen och att det finns mojligt att dverklaga
PRS:s beslut genom besvér hos marknadsdomstolen. Alternativet innebér en dndring jamfort
med nuldget dir forverkande eller ogiltighetsforklaring har kunnat sékas hos marknadsdom-
stolen. Detta alternativ skulle hindra att samma &rende behandlas i parallella processer vid Pa-
tent- och registerstyrelsen och vid marknadsdomstolen. Detta alternativ skulle vara processu-
ellt sett enkelt, men problematiskt fér de varumérkesinnehavare som yrkar pé upphivande el-
ler ogiltigforklaring. I arbetsgruppen och i den feedback som erhélls i samband med remiss-
forfarandet anségs det vara viktigt att den som yrkar p& upphévande eller ogiltigfoérklaring all-
tid ska ha mojlighet att vélja huruvida han eller hon inleder processen vid domstol eller som
administrativt forfarande vid PRS. Om alla drenden som géller upphivande eller ogiltigforkla-
ring forst ska avgoras vid PRS skulle detta medfora parallella forfaranden och fordrjning av
behandlingen, ndr varumirkets giltighet skulle avgoras vid PRS och samtidigt eller genast
dérefter skulle marknadsdomstolen vara tvungen att skilt avgora exempelvis erséttningsfragor
i samband med varumaérkesintrang. Det &r viktigt att den som yrkar p& upphdvande eller ogil-
tigforklaring eller varumérkesinnehavaren har mgjlighet att liksom ocksé nufortiden fa alla
sina yrkanden (som géller bl.a. varumirkets giltighet, varumérkesintrang, erséttningar,
skyddsétgirder) p4 en ging direkt avgjorda av domstol. A andra sidan ska ett administrativt
forfarande vara snabbt och inte for kostsamt, sdsom artikel 45 i1 varumérkesdirektivet forutsat-
ter. Om upphévande eller ogiltigforklaring av varumirket alltid avgjordes som ett separat ad-
ministrativt drende vid PRS, skulle detta medfora dubbla kostnader for inledande av tva olika
processer for den som ansdker om upphivande eller ogiltighetsforklaring, om ocksa andra yr-
kanden som omfattas av domstolens behorighet skulle vara forenade med drendet. Av denna
anledning anses att det bdsta alternativet vara att PRS:s administrativa forfarande for upphi-
vande eller ogiltighetsforklaring skulle utgora ett dkta alternativ till inledande av domstolspro-
cessen, och att den som yrkar pa upphédvande eller ogiltigforklaring av varumaérket fritt skulle
f& vilja vilket forfarandet han eller hon anvénder.

I avsnitt 2.1.3 av den allminna motiveringen ovan har det administrativa forfarandet i Sverige
beskrivits. Det har gjorts en beddmning av huruvida ett motsvarande forfarande skulle lampa
sig att inforas ocksa i Finland, eller bor ocksé tvistiga mal kunna 16sas inom ramen for det nya
forfarandet. Pé basis av beddmningen och den feedback som erholls i samband med remissfor-
farandet anses det vara viktigt att ocksa i och for sig tvistiga mél kan behandlas inom ramen
for det nya administrativa forfarandet, forutsatt att ingendera parten vill fora drendet till dom-
stol for behandling. Ocksa i fraga om artikel 45 i varumarkesdirektivet ar det oklart huruvida
forfarandet kan begrénsas till att endast gélla ostridiga fall eller bor det ocksa kunna anvéndas
i sddana drenden som motsvarar invindningsforfarandet. I direktivets artikel 46 foreskrivs om
avsaknad av verkligt bruk som fOrsvar i forfaranden som avser ogiltighetsforklaring. Av be-
stimmelsen i direktivet foljer att man vid det administrativa forfarandet for ogiltigforklaring ar
tvungen att bedoma ocksa det verkliga bruket av det dldre varumérket. Dylik beddmning av
bruket ar nytt for PRS. En motsvarande bedomning kommer ocksa pa grund av bestimmelser-
na i artikel 44 att inforas i samband med invandningsforfarande, och till denna del finns det
inte ndgon nationell flexibilitet. Direktivet forutsitter att det vid ett administrativt forfarande
behandlas atminstone sddana tvistiga drenden dér det verkliga bruket av ett dldre varumaérke,
som utgdr grunden for ansokan om ogiltighetsforklaring, fornekas, och det administrativa for-
farandet kan sdledes inte begrinsa sig endast till avgorande av otvistiga drenden. De konse-
kvenser som de nya uppgifterna fér PPS i samband med bedéomningen av bevisningen skulle
ha for partens rattsskydd som tryggas i grundlagen behandlas i avsnitt 5.1.

Det administrativa forfarandet for upphivande eller ogiltigforklaring foreslds bli genomfort

som forvaltningsforfarande pé vilket bestimmelserna i forvaltningslagen i sa stor utstrackning
som mojligt ska tillimpas. I det administrativa forfarandet ska béda parterna i enlighet med 64
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§ 1 forvaltningslagen i princip svara for sina egna kostnader, och utgifterna ska erséttas endast
i begransad omfattning i besvarsskedet ockséa vid domstolen (74—75 § 1 forvaltningsprocessla-
gen 586/1996). Pa grund av den likartade naturen hos det administrativa forfarandet for upp-
hévande eller ogiltigforklaring och invéndningsforfarandet, och delvis pa grund av samma
ogiltighetsgrunder, foreslas det administrativa forfarandet for upphévande eller ogiltigforkla-
ring 1 sé stor utstrdckning som mojligt folja de bestimmelser om iakttas vid invindningsforfa-
randet. Likartade forfaranden i friga om bada drendena skulle underlitta ocksa PRS:s atgirder
for genomforandet av forfarandena och varumérkesinnehavarnas kommunikation med Patent-
och registerstyrelsen.

Eftersom bade invéndningsforfarandet och det administrativa forfarandet for upphévande eller
ogiltigforklaring star till forfogande efter registreringen, finns det skél att i den nya varumaér-
keslagen definiera forhéllandet mellan det administrativa forfarandet for upphdvande eller
ogiltigforklaring och invéndningsforfarandet. I varumérkeslagen foreslés bestimmelser om att
en ansOkan om upphévande eller ogiltigforklaring ska kunna framstillas i fraga om ett varu-
mérke forst efter det att invéindningstiden 16pt ut och eventuella invéindningsérendet har av-
gjorts pé ett laga kraft vunnet sétt. Detta motsvarar nuldget nér det géiller vickande av forver-
kandetalan vid marknadsdomstolen forst efter det att invdndningstiden 16pt ut. Det dr motive-
rat att ett likartat administrativt forfarande for hdvning av registreringen inte ska vara anhéng-
igt samtidigt i tva olika processer.

Eftersom PRS:s administrativa forfarande for upphévande eller ogiltigforklaring ska utgora ett
parallellt alternativ till behandlingen av ett drende som giller upphévande eller ogiltigforkla-
ring vid domstol, dr det skél att sékerstdlla att ett d&rende mellan samma parter som géller
samma varumairke inte samtidigt ska kunna behandlas bade vid domstolsforfarande och vid ett
administrativt forfarande. I varumarkeslagen ska saledes det administrativa forfarandets for-
héllande till domstolsforfarandet preciseras. I princip ska den part som yrkar pa upphdvande
eller ogiltighetsforklaring av registreringen kunna vélja vilket forfarande parten vill anvinda
sig av. Parterna ska sikras tilltride till domstolsforfarande om de onskar det. I det administra-
tiva forfarandet skulle ocksé motparten till den sdkande, om denne sa vill, vicka exempelvis
faststillelsetalan vid domstol, varvid det administrativa forfarandet vid PRS skulle forfalla. Ur
parternas synvinkel kan det vara behovligt att fora saken till domstol ocksa t.ex. 1 bevisnings-
syfte. Trots att det 1 ett administrativt forfarande kan ordnas ett muntligt horande eller fram-
stdllande av yrkanden eller utredningar, ér inte muntlig bevisning mojlig i samma utstrickning
som i domstolsforfarandet. Muntliga yrkanden och yrkanden pé utredning behandlas nérmare i
avsnitt 5.1.

Domstolsforfarandet ska séledes vara det priméra forfarandet, sa att vickande av talan vid
domstol skulle leda till att motsvarande forfarande hindras vid PRS, om talan vid domstol re-
dan har véckts nir ansokan om upphévande eller ogiltigforklaring blir anhdngig vid PRS. Om
det vid domstol alltsa pagar till exempel en talan om upphévande eller ogiltigférklaring av va-
rumérke som géller ett identiskt varuméarke och samma parter, ska ansékan om upphévande el-
ler ogiltigforklaring inte tas upp till provning vid PRS. Domstolsforfarandets prioritet fram-
hévs ocksa av det att vickande av talan skulle resultera i att det administrativa forfarandet vid
PRS forfaller om det administrativa forfarandet har inletts redan innan talan vicks. Det ska
ocksa alltid vara mdjligt att hos marknadsdomstolen anféra besvir dver ett beslut som PRS
fattat, vilket innebér att parterna ocksa dérigenom har en mdjlighet att fa sitt drende provat av
domstol. Om ett drende som avgdrs vid administrativt forfarande till foljd av besvéren skulle
vara anhingigt ocksa vid marknadsdomstolen eller hogsta forvaltningsdomstolen, skulle vack-
ande av civilrattslig talan vid marknadsdomstolen inte langre resultera i att forvaltningsarendet
forfaller vid den domstol som behandlar besviren.
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Att drendet forfaller vid PRS skulle kunna sédkerstillas s& att marknadsdomstolen aldggs att
underrdtta PRS om att en talan om varumirket har vickts. PRS skulle anvénda uppgiften for
att sékerstdlla att PRS inte handldgger samma &drende parallellt med domstolsbehandlingen.
Alternativt skulle en part i forfarandet kunna aldggas att underrétta PRS om att drendet inletts
vid domstol, eller att det inte utfardas ndgra bestimmelser om saken, eftersom den part som
vackt talan i vilket fall som helst har ett tillrdckligt intresse att avsluta det administrativa forfa-
randet. For att Gverlappande handldggning av drenden effektivt ska kunna undvikas, foreslés
att marknadsdomstolen ska underrétta PRS om att en talan géillande ett varumérke har vackts.

Dessutom bor det sékerstillas att ett d&rende som en gang avgjorts mellan tvé parter inte ska
kunna anhdngiggodras pé nytt pd samma grunder. Trots att bestimmelser om rattskraft tradit-
ionellt inte utfardats i lag, foreslas dock att det utfardas bestimmelser dir det foreskrivs att om
en ansOkan eller talan om upphévande eller ogiltigforklaring av varumérke har avgjorts och
vunnit laga kraft, tas en ny ansokan eller talan om upphévande eller ogiltigforklaring inte upp
till provning, om &drendet giller samma parter, samma varumérke och samma yrkande. Aren-
det skulle dock kunna provas och behandlas pé nytt om omsténdigheterna har fordndrats va-
sentligt eller de tidigare yrkandena har géllt exempelvis olika varor eller tjénster. Eftersom ett
administrativt forfarande som ar parallellt med domstolsforfarandet ar nytt som arrangemang,
ar det nodvandigt att utfarda sarskilda bestimmelser om forhallandet mellan forfarandena och
rittskraften hos deras avgoranden for att man ska kunna undvika en situation dér drendet pa
samma grunder onddigt behandlas pé nytt pa ett annat forum.

Enligt lagforslaget ska en ansdkan om upphévande eller ogiltigforklaring delges motparten i
ett administrativt forfarande, och motparten ska saledes ha mdjlighet att inom utsatt tid yttra
sig 1 saken. Nar det yrkas pa upphdvande av registreringen pa grund av att market inte varit i
bruk och mirkesinnehavaren underlater att yttra sig, ska det anses att bevis inte lagts fram pa
det verkliga bruket av varumairket, varvid PRS skulle kunna héva registreringen i enlighet med
ansokan. Registreringen ska dock inte hdvas om ansdkan uppenbart saknar grund. Saken
skulle alternativt kunna regleras via de allménna bestimmelserna i forvaltningslagen och dé
skulle PRS ha skyldighet att pa basis av utredningsskyldigheten enligt 31 § i forvaltningslagen
forsoka utreda bruket av ett varumérke som ér foremal for en ansékan om upphévande. Detta
skulle inte vara motiverat eftersom varumérkesinnehavaren r den enda som kan visa for vilka
varor eller tjdnster méirket har anvénts, nér det har anvénts och i hur utstrdckning det har an-
vints. Den foreslagna regleringen skulle underlétta avforandet ur registret av sddana varumér-
ken som inte har anvints och sddana mérken vars innehavare upphort med verksamheten. Det
borde vara mgjligt att i varje enskilt fall Gverklaga PRS:s beslut hos marknadsdomstolen. Da
skulle innehavaren av varumarket vars registrering havts pa grund av att innehavaren inte sva-
rat, pa nytt kunna fora drendet till marknadsdomstolen for provning.

Det foreslés att i varumérkeslagen tas in en bestimmelse om att PRS ska avgora saken pé ba-
sis av ansOkan och de utldtanden som har getts med anledning av den. PRS ska saledes kunna
undersoka ett drende om upphévande eller ogiltigforklaring endast i den omfattning som anges
i yrkandet. Som ett alternativ till detta skulle PRS kunna undersdka saken i storre utstrickning
an vad som angetts i yrkandet och bedoma exempelvis det aktuella varumarkets sérskiljnings-
forméga, trots att yrkandet skulle ha framstillts endast pa basis av dldre rétt. Det skulle vara
motiverat att gbéra en undersokning endast i den omfattning som anges i yrkandet, eftersom det
administrativa forfarandet for upphévande eller ogiltigforklaring langt pAminner om domstols-
forfarandet och eftersom det sist och slutligen &r fradga om att avgora privatrattsliga yrkanden.
Det att PRS:s provnings- och beslutanderitt binds vid framlagda yrkanden skulle framhéva
motiveringsskyldigheten for den som framlagt yrkandet. Dessutom bor man inte i storre ut-
strackning 4n vad som parternas behov av réttsskydd forutsétter ingripa i sddana réttigheter
som en gang har beviljats.
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Administrativ hdvning av firma

Regleringen om administrativ hdvning av firma utgér rent nationell lagstiftning och forfaran-
det kan saledes utformas fritt. Ett alternativ skulle vara att inte alls inrdtta ndgot administrativt
forfarandet for hdvning av firma. Som det konstaterats i avsnitt 2.3 ovan har hdvning av regi-
streringen genom talan ansetts vara ett onddigt tungt forfarande sérskilt i sddana fall dér hév-
ning soks pa basis av att firman inte varit i bruk och det ar klart att firman inte har varit i bruk.
Bl.a. pa grund av problemen i samband med anvindningen av allmint verksamhetsomrade
skulle det behdvas ett administrativt forfarande ocksé for att man léttare och till l14gre kostnad
skulle kunna ingripa i omfattande beskrivningar av verksamhetsomrédde som utgér hinder for
registrering av andra firmor och varumérken.

Eftersom den administrativa hdvningen av firma till sin natur i hog grad liknar det administra-
tiva forfarandet for upphdvande eller ogiltigforklaring av ett varumérke och det gors samma
slags bedomning av bevisningen bl.a. i friga om verkligt bruk, skulle det med tanke pa orgam—
seringen av PRS:s forfaranden vara motiverat och enklare for sokandena att forfarandena sé
langt som mdjligt &r forenliga. P4 handlédggningen av ansdkningar om hévning av registrering-
en vid Patent- och registerstyrelsen ska saledes forvaltningslagen (434/2003) tillimpas. Forfa-
randet ska inledas genom en skriftlig ansokan om upphdvande av registreringen som ska del-
ges innehavaren av firma, som ska ha mojlighet att yttra sig i saken och avge forklaring om de
yrkanden eller utredningar som péverkar beslutet i drendet. PRS ska avgora saken utgéende
frén de utredningar som sokanden och innehavaren av firma har ldmnat. Registreringen ska
konstateras vara forverkad i den omfattning som framgér av sdkandens yrkande till de delar
som inga bevis pa att firma anvéints inom det omrade som registreringen omfattar inte har
framlagts vid forfarandet.

Pa det sitt som i avsnitt 2.3 ovan foreslas ska mojligheten att hos registermyndigheten ansoka
om hévning av reglstrerlngen av firma begrénsas till att gilla situationer dér havning av regi-
strerlngen av firma yrkas péd grund av att den inte varit i bruk. Det foreligger i och for sig inte
nagot hinder for att utstricka forfarandet ocksa till andra hdvningsgrunder enligt firmalagen,
men till denna del anses det att eftersom PRS inte har ndgon tidigare erfarenhet av behand-
lingen av administrativa drenden av denna typ, finns det skal att framskrida forsiktigt 1 fraga
om firmor och bedéma frdgan om eventuell framtida utvidgning av tillimpningsomradet pé
basis av de erfarenheter som gors av varumaérkeslagens administrativa forfarande for upphaé-
vande eller ogiltigforklaring.

Det foreslas att samma slags bestimmelser och pa samma grunder som i den foreslagna varu-
markeslagen ska utfardas 1 fraga om forhallandet mellan det administrativa forfarandet for
hévning och domstolsforfarandet, anhéngighetsverkan och réttskraften. Handlaggningen av en
ansdkan om havmng av registreringen vid PRS skulle vara sekundér i forhéllande till dom-
stolsforfarandet, sa att registermyndigheten inte tar en ansdkan upp till provning om talan an-
gaende samma firma mellan samma parter ar aktuell vid domstol. P4 samma sétt ska behand-
lingen av en ansdkan vid PRS forfalla, om en talan mellan samma parter angdende samma
firma vécks vid domstol.

Klassificering av varor och tjdnster

I enlighet med beskrivningen i avsnitt 2.3 av den allmidnna motiveringen har PRS:s tolkning
fram till den 1 oktober 2012 varit att de varumérken som hade sokts med hjilp av klassrubri-
ken for en viss klass omfattade samtliga varor och tjanster inom klassen i fraga. Efter Europe-
iska unionens domstols dom i fallet [P TRANSLATOR C-307/10) borjade PRS fran och med
den 1 oktober 2012 kréva mer preciserade varu- och tjansteforteckningar som tolkades enligt
den bokstavliga tolkningen. Under perioden 1.10.2012-31.12.2013 var det dock mojligt att
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lamna in en ansdkan om varumérke sd att man i ansokningen hinvisade till den alfabetiska
Niceforteckningen och ansokningen ansdgs sadledes utdver klassrubriken ocksa omfatta alla
varor och tjanster som ingick i1 den alfabetiska Niceforteckningen.

Ovan i avsnitt 2.3 i den allménna motiveringen behandlas tolkningen av varumérken som regi-
strerats vid olika tidpunkter. Om klassificeringen av dldre varumérken inte forenhetligades
med de nya reglerna om klassificering, skulle det i fortsittningen fortfarande finnas géillande
varuméarken som klassificerats enligt olika praxis. I sddana fall forutsitter faststdllande av
skyddsomréadet kinnedom om vilka klassificeringsregler som har tillimpats pa varumaérket vid
ansokningstidpunkten. Okunnigheten om tidigare klassificeringstolkningar kan oavsiktligt
leda till situationer med registreringshinder och invdndningar samt till réttegdngar. Av denna
anledning har det gjorts en beddmning av huruvida ocksa klassificeringen av de varumérken
som registrerats fore lagens ikrafttrddande borde preciseras sa att den overensstimmer med de
klassificeringsregler som motsvarar direktivet.

Forordningen om EU-varumirken 2015/2424 innehaller bestimmelser om precisering av
varu- och tjansteforteckningarna for de varumérken som sokts fore fallet [P TRANSLATOR
(C-307/10). Vid forfarandet enligt artikel 28.8 skulle innehavarna av tidigare registreringar
inom en tidsfrist av ett halvar underrdtta EUIPO om precisering av klassificeringen. Om négon
precisering inte har gjorts, tolkas dessa registreringar efter att tidsfristen 16pt ut att inkludera
endast de varor och tjanster som klart omfattas av den bokstavliga innebdrden i en klassrubrik.
I underrittelsen kunde klassificeringen dock preciseras endast i friga om varor eller tjénster
som ansags vara inexakta i EUIPO:s forteckningar, och preciseringen kunde goras sé att den
innefattar endast sddana varor eller tjanster som omfattas av den bokstavliga innebdrden av en
klassrubrik eller av den alfabetiska Niceforteckningen. EUIPO:s preciseringsforfarande har
kritiserats och det har ansetts vara delvis misslyckat pa grund av dess begrinsade tillamp-
ningsomréde, korta tidsfrist och delvis bristande anvisningar.

Forfarandet for precisering av tidigare registreringar skulle ocksa vid PRS kunna genomforas
pa motsvarande sétt som vid EUIPO, dvs. att varu- och tjansteforteckningar for ocksa aldre
varuméarken preciseras i enlighet med den nya lagen. Efter att den utsatta tiden 16pt ut ska
klassificeringen tolkas enligt den nya lagen. Forfarandet for precisering av varu- och tjénste-
forteckningarna skulle kréva ett aktivt grepp och arbete av sévil varumirkessokandena, varu-
mirkesinnehavarna och varumirkesombuden som PRS, men resultatet skulle sist och slutligen
vara ett exakt varumérkesregister dér innehéllet i varu- och tjansteforteckningarna och tolk-
ningen av dem skulle vara léttare och enklare for alla att forsta. Ett exakt varumérkesregister
skulle ocksé forebygga situationer med tvister. Varumirkesregistrets tydlighet har dessutom
betydelse for forhandsundersoknings- och registreringsbarhetstjénsterna, eftersom ménga
tjénsteleverantorer tillhandahéller sddana forhandsundersdknings- och registreringsbarhetsun-
dersokningstjénster dér den vésentliga berdkningsgrunden &r varornas och tjénsterna likhet. P&
motsvarande sétt fungerar ocksa vissa databaser med rittsfall som pa basis av domstolens av-
gorandepraxis jamfor mojligheterna att forvéxla olika varuslag med varandra.

Preciseringen skulle kunna genomforas efter lagens ikrafttrddande inom en tidsfrist som ar
gemensam for alla varumaérken. Ett alternativ vore att den tidsfrist som reserveras for precise-
ring av ett varumérke skulle kunna vara t.ex. ett ar eller tva ar. Tidsfristen bor vara tillrdckligt
lang for att information om preciseringsmdjligheten ska kunna spridas till varumérkesinneha-
varna och att de ska ha en tillrickligt lang tid pa sig for att agera. Tidsfristen pa ett eller tva ar
skulle & andra sidan vara tillrackligt kort for att 6vergdngsperioden ska bli s& kort som mojligt.
Den period om sex manader som EUIPO reserverat for precisering av klassificeringen har
allmént ansetts vara for kort. Som alternativ till precisering av klassificeringen inom en be-
stdmd tid kunde dock vara genomforande av preciseringar genom ett frivilligt arrangemang
dér varumérkessokande och varumirkesinnehavare skulle kunna anmaéla preciseringar enligt
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sin egen tidtabell. Detta skulle dock inte resultera i att hela varumérkesregistret blir tydligare
och tolkningen av det ldttare, eftersom de frivilliga atgdrderna inte skulle f4 s& manga varu-
mérkesinnehavare att bli aktiva och gora anmélan om precisering av klassificeringen. I varu-
mérkesregistret skulle finnas kvar varumérken som tolkas pa olika sitt, och nér man studerade
registret skulle man inte kunna vara séker pad om klassificeringen preciserats eller inte, eller
om man avsiktligt 1atit bli att gora preciseringen eller om den kommer att goras forst senare.

Nar det giller anmélan om precisering skulle ett alternativ till tidsfristen pa ett eller tva ar vara
ocksa det att anmélan om precisering gors senast i samband med nésta fornyelse av registre-
ringen efter lagens ikrafttrddande. Detta skulle minska anhopningen av preciseringsanmél-
ningar vid handlaggmngen och kunde i manga situationer ge varumérkesinnehavarna mer tid
att forbereda sig pa gorandet av preciseringar. Genom detta forfarande skulle man i praktiken
kunna minska risken for att varumérkesinnehavarna medfors rattsforluster pad grund av att pre-
ciseringsanmélningar inte lamnas in i tid. A andra sidan skulle nagra ha behov att fornya regi-
streringen genast efter ikrafttridandet av den nya lagen. Problemen i samband med detta
skulle dock kunna undvikas genom att det utfirdas bestimmelser om tillrdckligt 1&ng Over-
géngsperiod i friga om s&dana varumérken vars registrering behdver férnyas snart efter lagens
ikrafttridande. 1 praktiken skulle detta alternativ betyda att preciseringsanmaélningar skulle
kunna droppa in under cirka en tiodrsperiod efter den nya lagens ikrafttrddande, och att varu-
méirkesregistret alltsé i cirka 10 ars tid skulle innehélla varu- och tjansteforteckningar som ska
tolkas pé olika sitt. Detta skulle forsvéra utredningen av varumérkenas skyddsomréden pa ba-
sis av varumirkesregistret, eftersom man exempelvis vid undersokmngen av eventuella varu-
mérken som utgor registreringshinder alltid ska kontrollera tidpunkten nidr mérket har sokts,
huruvida tidpunkten for fornyelse av market infallit under tiden efter varuméarkeslagens ikraft.
trddande och hur omfattande varuférteckningen varit i olika situationer. En sddan beddmning
skulle innebéra en stor utmaning for eventuella sokande av nya varumirken. Innehavarna av
varumérkesforteckningar skulle ocksé kunna vara i olika stillning beroende pé nir de gor pre-
ciseringar av varu- och tjénsteforteckningar. Klassificeringstolkningarna och —praxisen har
dndrats mycket under de senaste &ren. De ovan ndmnda tio &ren, som fornyelsen av registre-
ringen av samtliga varumérken skulle ta, dr en lang tid, vilket gor att bedomningen av hur den
exakta varu- och tjansteforteckningen kommer att se ut kan goéras forst ar 2019 eller 2029.

Alternativt skulle man ockséd kunna léta bli att gora négot, varvid tolkningen av saddana varu-
mirken som sokts fore den 1 oktober 2012 skulle forbli oférdndrad. Skyddsomrédet for de va-
rumirken som sokts med klassrubrik fore den 1 oktober 2012 skulle ocksa fortsdttningsvis
omfatta alla varor och tjanster som vid tidpunkten for ansdkan ingick i klassen i fraga. Europe-
iska unionens domstol har i sitt avgérande angadende EU-varumarket i malet C-501/15 (Cactus
SA, EU: C:2017:750, dom av den 11 oktober 2017) ansett att avgorandet i fallet [P TRANS-
LATOR (C-307/10) inte begransar skyddsomradet for ett sidant varumérke som registrerats
fore avgorandet i mélet IP TRANSLATOR och att ett varumérke som registrerats med klass-
rubrik ansags omfatta alla tjanster som hor till klassen i fraga. Detta alternativ skulle inte med-
fora varken innehavarna eller PRS nagra atgéarder och atminstone inga direkta rattsforluster for
innehavarna. En sddan tolkning skulle dock betyda i praktiken att rattslaget forblir nagot oklart
och att domstolarna ska préva huruvida sokanden har ensamratt for alla varor som hor till en
varuklass. A andra sidan talar egendomsskyddet for sin del for att tolkningen ska héllas ofor-
dndrad. Innehavaren borde kunna lita pa att ensamréatten omfattar det som denne avsett vid
tidpunkten for ansdkan.

I propositionen foreslés att klassificeringen preciseras ockséa for tidigare registreringars del.
For inforandet av ett preciseringsforfarande talar varumérkesregistrets tydlighet som pa manga
sétt skulle forbattra forutsédgbarheten och réttssikerheten. Om tolkningen av varu- och tjanste-
forteckningar forblev ofordndrad, skulle varumaérkesregistret innehélla varufoérteckningar som
tolkas pa olika sétt, vilket forsvarar undersokningen av hinder och forstaelsen av registrets in-
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nehall ocksa pa lang sikt. Nér antalet varumérken som klassificerats enligt den nya praxisen
okar, skulle det innebéra en stor utmaning att veta hur varuforteckningar fér varuméirken som
sOkts vid olika tidpunkter ska tolkas och vilka varor eller tjanster som fér skydd av mérket. Ett
dndamalsenligt sitt att genomfora preciseringen vore det att preciseringen gors senast nir an-
sOkan om fornyelse av varumaérket anhéngiggors forsta gangen efter den nya lagens ikrafttra-
dande. Det preciseringsforfarande som genomfors i samband med fornyelsen av registreringen
skulle leda till 6nskat resultat, dvs. till ett tydligt varumérkesregister och varu- och tjanstefor-
teckningar som tolkas enhetligt. Informeringen av varumérkesinnehavarna skulle kunna skotas
pa samma gang, eftersom en paminnelse om att varumérket behdver fornyas i vilket fall som
helst skickas pa forhand till varumérkesinnehavarna. Ur Patent- och registerstyrelsens synvin-
kel skulle preciseringsanmélningarna droppa in i en jaimnare strom och det skulle inte uppsta
nagot behov av extra arbetskraft till f6ljd av preciseringsforfarandet. En léngre tid for genom-
forandet ger bittre mdjligheter att informera varumirkesinnehavarna om dndringar for att
eventuella oavsiktliga réttsforluster ska kunna undvikas.

Niér det géller precisering av klassificeringen har det dessutom bedémts huruvida det finns an-
ledning att ockséd precisera varuméirkesansokningar som ldmnats in under tiden 1.10.2012—
31.12.2013 och som innehaller en hdnvisning till den alfabetiska Niceforteckningen. Som det
konstateras ovan var det mojligt att under en begransad period ldmna in en ansdkan med dylik
hénvisning, och da ansdgs varu- och tjansteforteckningen i ansdkan omfatta utdver de varor
och tjénster som ndmns i klassrubriken dessutom de varor som ingér i den alfabetiska Nicefor-
teckningen. En hénvisning till den alfabetiska Niceforteckningen skulle pd det sétt som be-
skrivits ovan leda till att det i varumérkesregistret finns varu- och tjansteforteckningar som
tolkas pa olika sétt och av vilka det inte direkt framgar vilka varor och tjanster varumérkes-
skyddet omfattar. Med tanke pa varumirkesregistrets tydlighet och med anledning av andra
orsaker som anforts ovan behover alltsd ocksa sadana varu- och tjansteforteckningar precise-
ras. | friga om sadana varumirken skulle alternativet i det fall att varumérkesinnehavaren inte
sjdlv anmaler preciseringen vara att PRS kompletterar varu- och tjénsteforteckningen med de
varor och tjénster som ingdr i den vid tidpunkten géllande alfabetiska Niceforteckningen.
Kompletteringen skulle medfora extra arbete for PRS och i méanga fall resultera i mycket langa
varu- och tjansteforteckningar. Langa varu- och tjanstefoérteckningar férsvarar undersokningen
av hinder och ldsbarheten av varumirkesregistret. Eftersom PRS dock sjdlv under den ovan
ndmnda perioden instruerat sokandena att i sina ansokningar om registrering av varumaérke in-
kludera en dylik hanvisning till den alfabetiska Niceforteckningen &r det motiverat att ndgon
rattsforlust inte medfors for varumérkesinnehavarna. Det foreslas sdledes 1 propositionen att
PRS kompletterar varu- och tjansteforteckningen med de varor och tjénster som ingar i den
vid tidpunkten gillande alfabetiska Niceforteckningen, om varumirkesinnehavaren inte sjélv
anmadler preciseringar av varu- och tjansteforteckningen.

Handléggningen av preciseringsanmaélningar skulle kréva tilldggsresurser av PRS pé det sitt
som nédmns nedan i avsnitt 4.2. Anmélningsforfarandet skulle kunna leda till anhopning av
arenden i PRS:s behandlingsprocesser eller d&tminstone hos klassificeringsfunktionerna. PRS
borde ocksé satsa pé tillhandahallande av tickande och lattillgéngliga anvisningar om hur man
g0r en preciseringsanmaélan. I propositionen foreslas att PRS informerar om mojligheten till
precisering i samband med anmélan om fornyelse av registreringen av varumérket. Anmal-
ningar skulle skickas dven till sdidana varumérkessokande eller varuméirkesinnehavare som en-
ligt bestdmmelsen inte skulle kunna precisera sin varu- och tjdnsteforteckning exempelvis dér-
for att varu- och tjinsteforteckningen inte innehaller hela klassrubriken. A andra sidan kan
anmélningar om fornyelse av registreringen i nuldget heller inte skickas till alla. For internat-
ionella registreringars del skulle skickandet av anmélningar till utlindska innehavare kunna
orsaka problem. Adressuppgifterna for alla varuméirkessokande eller varumérkesinnehavare ar
inte heller uppdaterade i varumaérkesregistret, eftersom de inte uppdateras automatiskt, utan
varumirkessokande och varumérkesinnehavare ska sjélva anméla dndringar i sina kontakt-
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uppgifter, vilket betyder att informationen inte skulle kunna skickas till alla pd grund av
foraldrade kontaktuppgifter. I det elektroniska systemet for fornyelse av registreringen gar det
a andra sidan att informera den som ska fornya registreringen av sitt varumérke om den sista
tidpunkten for precisering av varu- och tjénsteforteckningen, och dé uppstér inga réttsforluster
pé grund av utebliven information.

Antalet varumirkesregistreringar eller internationella registreringar som eventuellt skulle
kunna omfattas av precisering uppskattas och de konsekvenser som preciseringsforfarandet
skulle kunna ha beddms nérmare nedan i avsnitt 4.1 Ekonomiska konsekvenser.

33 De viktigaste forslagen
Lagteknisk reform

Genomforandet av det nya varumérkesdirektivet forutsétter att relativt omfattande dndringar
gors 1 den géllande varumairkeslagen. Varumérkeslagen har under dess giltighetstid dndras
flera génger, och lagen har ocksé ansetts vara i behov av en lagteknisk totalreform. I samband
med genomforandet av direktivet ska det goras en totalreform dér bl.a. lagens struktur ses 6ver
sd att den i hogre grad dn nufortiden dverensstimmer med direktivet. Samtidigt ska ordalydel-
sen uppdateras och regleringen pa lag- och forfattningsnivaer ska bedémas pa nytt. Bestdm-
melserna om varumérkesforseelse och monsterréttsforseelse samt om brott mot industriell rét-
tighet ska preciseras, sd att bestdmmelsernas tillimpningsomrdde omfattar &ven EU-
varumérken och gemenskapsformgivningar.

Transitering

Innehéllet i den ensamritt som tillkommer varumirkesinnehavaren ska preciseras i transite-
ringsfallen i enlighet med direktivet, sd att den ensamrétt som tillkommer innehavaren av va-
rumirket forfaller om deklaranten i samband med tullklareringen ldgger fram bevis for att in-
nehavaren av det registrerade varumairket inte har rétt att forbjuda att varorna slapps ut pa
marknaden i det land som é&r slutdestinationen for varorna.

Fortsatt handldggning i enlighet med Singaporekonventionen

I artikel 14 i Singaporekonventionen bestdms om atgérder i situationer dir s6kanden eller in-
nehavaren har underlatit att iaktta den faststdllda tidsfristen. Det foreslés att av alternativen i
artikel 14 i Singaporekonventionen ska alternativ ii) fortsatt handlédggning fogas till varumair-
keslagen. Varumérkesinnehavaren eller varumirkessokanden ska framstélla en begédran om
fortsatt handlédggning inom tvd manader fran det att tidsfristen 16pt ut och den &tgéird som fatt-
tas ska vidtas samtidigt som begéran om fortsatt handldggning laggs fram. I fraga om forfa-
randet skulle alternativet fortsatt handlédggning vara léttast att ordnas vid PRS, och detta skulle
sdkerstilla att drendet fortskrider efter begiran, eftersom sdkanden i samband med begéran
skulle vara tvungen att avhjélpa papekade brister. Det foreslas att fortsatt handlaggning be-
gransas till sddana fall dar det finns enbart en part, med undantag av bl.a. tidsfristerna for an-
sokan om fornyelse, tidsfristerna for framstéillande av prioritetsyrkandet och tidsfristen for
framstéllande av begéran om fortsatt handléggning.

Det foreslés att det i varumérkeslagen dessutom gors en terminologisk éndring sé att frasen
“ansOkan avskrivs” byts ut mot frasen “ansdkan forfaller”. Det ska inte finnas ndgon mojlighet
att anfora besvir hos domstol &ver en ansdkan som har forfallit. Genom detta hindras det att
en ansdkan samtidigt &r anhéngig i olika processer, dvs. vid domstol pa grund av ett klagomal
och vid PRS pa grund av begiran om fortsatt handlaggning. Bestimmelsen om att ansékan
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forfaller ska dessutom &dndras, sd att den motsvarar artikel 7 i varumérkesdirektivet, sa att an-
sokan ocksa kan forfalla delvis.

Administrativt forfarande for upphévande eller ogiltigforklaring

Enligt artikel 45 i1 det nya varumarkesdirektivet ska medlemsstaten sorja for ett effektivt och
snabbt administrativt forfarande hos sina myndigheter om upphivande eller ogiltighetsforkla-
ring av ett varuméarke dock utan att det ndrmare foreskrivs om hurudant forfarandet egentligen
ska vara.

Det administrativa forverkande- och ogiltighetsforfarandet foreslas bli genomfort som forvalt-
ningsforfarande dir bestimmelserna i forvaltningslagen i sa stor utstrickning som mojligt ska
tillimpas. Pa grund av den likartade naturen hos det administrativa forfarandet for upphavande
och ogiltighetsforklaring och invéndningsforfarandet, och delvis pa grund av samma ogiltig-
hetsgrunder, foreslds det administrativa forfarandet for upphévande och ogiltighetsforklaring i
sé stor utstrackning som mojligt f6lja de bestdmmelser om iakttas vid invindningsforfarandet.
PRS fér inte ta andra yrkanden till behandling dn yrkanden om upphévande eller ogiltigforkla-
ring av varumirket. PRS ska kunna undersoka ett drende om forverkande eller ogiltighetsfor-
klaring endast i den omfattning som anges i ans6kan. En ansékan om upphévande eller ogil-
tigforklaring av ett registrerat varumarke ska kunna ldmnas in forst efter det att invdndningsti-
den 16pt ut och eventuella avgoranden i invdndningsdrendet har vunnit laga kraft.

Den som ldmnar in en ansokan om upphdvande eller ogiltigforklaring ska i princip f& vilja
vilket av forfarandena, det administrativa forfarandet eller domstolsférfarandet, som denne vill
anvanda sig av i ett drende som géller upphdvande eller ogiltigférklaring av ett varumarke.
Vickande av talan vid domstol skulle resultera i att motsvarande forfarande forhindras eller i
att behandlingen vid PRS forfaller. Ocksa motparten till den som ldmnar in en ansdkan om
upphédvande eller ogiltigforklaring, varuméarkesinnehavaren, ska ha mojlighet att féra drendet
till domstol for behandling genom att t.ex. véicka faststillelsetalan.

En ansdkan om upphévande eller ogiltigforklaring ska delges motparten i ett administrativt
forfarande, och motparten har saledes mojlighet att yttra sig i saken inom utsatt tid. Da det yr-
kas pa upphédvande av registreringen pé grund av att varumaérket inte varit i bruk och varumér-
kesinnehavaren inte yttrar sig med anledning av ansdkan, anses att det verkliga bruket av mér-
ket inte har bevisats, och varumérket skulle med anledning didrav kunna forklaras upphévt i
enlighet med ansokan. Detta skulle underlétta avforandet av sddana varumérken som inte har
anvants och sddana varumirken vars innehavare upphort med verksamheten ur registret. Det
borde vara mgjligt att i varje enskilt fall 6verklaga PRS beslut hos marknadsdomstolen.

Firmor

Héavning av firmor vid ett administrativt forfarande vid PRS ska goras mojligt. Det nya forfa-
randet avser motsvara det ovan beskrivna administrativa forfarandet for hdvning av varu-
marke, men forfarandet ska fa anviandas endast for hdvning av firma pa grund av att firman
inte har varit i bruk. Dessutom ska delvis hdvning av firman bli méjlig. Delvis hidvning kan i
princip komma i fraga pa alla grunder som existerar for hdvning av firma som endast kan gélla
en viss del av verksamhetsomradet. Forfarandet skiljer sig till sin natur frén delvis hdvning av
varumarket pa den punkten att firmainnehavaren i fallet med delvis hdvning har mgjlighet att
begrinsa foretagets verksamhetsomrade enligt avgorandet, om detta dr mojligt, eller alternativt
ska foretaget registrera en ny firma. Av domstolens kénneteckensrittsliga avgdrande foljer det
med andra ord inte att foretagets verksamhetsomrade dndras s att det har ett visst innehall.

Klassificering av varor och tjdnster
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I den nya varumérkeslagen bor inkluderas mer detaljerade bestimmelser om klassificering en-
ligt artikel 39 i1 varumarkesdirektivet. Det foreslas att det till varumérkeslagen fogas bestdm-
melser om forfarandet for precisering av varu- och tjansteforteckningen, sé att anmélningarna
om precisering av varu- och tjnsteforteckningen l&mnas till PRS. En preciseringsanmaélan ska
lamnas in senast den dag d4 ansdkan om fornyelse av giltigheten av ett varumérke anhéngig-
g0Ors forsta gangen efter det att lagen tratt 1 kraft. En preciseringsanmaélan ska dock goras forst
inom ett halvar fran lagens ikrafttradande fastdn fornyelsen ska goras redan fore det. Varu-
markesinnehavaren eller varuméarkessokanden ska péa ett tydligt och exakt sétt uppge de varor
och tjénster vars varu- och tjansteforteckning preciseras. Preciseringsanméilan kan innehélla
endast sddana varor eller tjdnster som kan ha ansetts inga i den aktuella klassen vid den tid-
punkt da varumaérket soktes och som fortfarande omfattas av varu- och tjénsteforteckningen.
Efter att anmédlan om precisering avgjorts och avgdrandet vunnit laga kraft eller efter den tids-
frist som satts upp for preciseringen ska alla varu- och tjansteférteckningar tolkas enligt den
bokstavliga tolkningen, oberoende av om varumérkessokanden eller varumérkesinnehavaren
gjort anmélan om precisering av varu- och tjénsteforteckningen eller inte. Eftersom precise-
ringen ska goras senast i samband med fornyelsen av giltigheten av varumérket, ska alla varu-
och tjansteforteckningar siledes efter cirka tio ar fran lagens ikrafttrddande tolkas enligt det
nya varumérkesdirektivet.

I varumérkesregistret ingar for ndrvarande ocksé sddana varumirken som innehaller endast ett
klassnummer. For deras del foreslas det att det till varumérkeslagen fogas en mojlighet att hos
PRS komplettera varu- och tjénsteforteckningen med en klassrubrik enligt den Niceklassifice-
ring som giéllde vid tidpunkten for ansdkan, trots att innehavaren inte skulle gora en anmélan
om precisering av varu- och tJansteforteckmngen Motsvarade behandling skulle ocksa gilla
for de varumérken vars registrering endast har en innehéllsmissigt motsvarande text, exem-
pelvis “alla varor i klass 9”.

4 PROPOSITIONENS KONSEKVENSER
4.1 Ekonomiska konsekvenser
Singaporekonventionen

I Singaporekonventionen bestdms frimst om omsténdigheter som géller registreringsforfaran-
det for varumérken. Konventionen hart inga ekonomiska konsekvenser for foretag.

Administrativt forfarande for upphéavande eller ogiltigforklaring av varumaérket

Nufortiden ska den som yrkar pa forverkande eller ogiltigforklaring av ett varumirke vicka
talan vid domstol. Den foreslagna lagen gor det mojligt att behandla upphévandet eller ogiltig-
forklaringen av ett varumaérke ocksa i ett administrativt forfarande vid PRS. Det administrativa
forfarandet skulle vara ett snabbare alternativ med lagre kostnader dn domstolsférfarandet.
Eftersom exempelvis skadestandsfragor eller straffrattsliga drenden inte behandlas i det admi-
nistrativa forfarandet borde en del av drendena liksom ocksé nufortiden inledas vid domstol.
Partena skulle dessutom ha en mojlighet att, nér de sé onskar, vécka talan vid domstol varvid
det administrativa forfarandet vid PRS under vissa forutséttningar forfaller.

Det ar svart att pa forhand uppskatta antalet drenden som kommer in fér behandling i det nya
administrativa forfarandet. Det fins cirka 70 000 registrerade nationella varumérken och cirka
35 000 internationella registreringar som ar i kraft. Till marknadsdomstolen inkom &r 2017
sammanlagt 24 klagomél och 16 tvistemal som géllde varumérken. Det gér dock inte att dra
nagra direkta slutsatser av antalet 4renden som behandlas i marknadsdomstolen nér det géller
det nya forfarandet, eftersom marknadsdomstolens réttegdngsavgift ér avsevért hog och forfa-
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randet &r alltid forenat med en kostnadsrisk. Forfarandet kan dessutom pé grund av offentlig-
heten medfora en risk for foretagets rykte, vilket for sin del kan bidra till att nagot forfarande
vid domstol inte inleds. Dérfor ér troskeln for att fora drendet till ett nytt administrativt forfa-
rande betydligt l4gre. Till denna del kan forfarandet jamforas ndrmast med det nuvarande in-
vindningsforfarandet. Arligen behandlas cirka 100 invindningsirenden vid PRS. Det &r moj-
ligt att antalet drenden ar ldgre vid det administrativa forfarandet for upphévande eller ogiltig-
forklaring, eftersom PRS undersdker hindren for registrering innan ett varumarke registreras,
och utomstiende har haft méjlighet att framstilla en invindning efter registreringen. A andra
sidan kommer det nya administrativa forfarandet tidsméssigt vara aktuellt ocksé langt efter re-
gistreringen da forhéllandena kan ha fordndrats. Ett viktigt behov i fraga om forfarandet har
att gora med det att varumirkessokanden i det nya forfarandet kan yrka pa upphivande eller
ogiltigforklaring av ett annat varumérke som utgor hinder for registreringen av sdkandens va-
rumérkesansokan. Det uppskattas att det arligen skulle inkomma 50—-100 ansdkningar om ad-
ministrativt upphévande eller ogiltigférklarande.

En ansokningsavgift ska tas ut for det administrativa forfarandet. Med avgiften ticks de kost-
nader som medfors for PRS av forfarandet. Ansokningsavgiftens storlek skulle motsvara de
genomsnittliga kostnaderna for forfarandet. Avgiftsbeloppet skulle uppskattningsvis kunna
vara i samma storleksklass som den invidndningsavgift som nufértiden tas ut vid invdndnings-
forfarandet, dvs. for ndrvarande 275 euro. Avgiften for ansdkan om administrativt upphévande
eller ogiltigforklarande skulle uppga uppskattningsvis till cirka 400 euro. For de foretag som
anvénder sig av forfarandet skulle det ockséd medforas administrativt arbete av avfattandet av
ansokan om upphévande eller ogiltigforklaring samt for deltagandet i forfarandet. En del av
foretagen skulle sannolikt anlita varumirkesombud eller annat ombud, varvid en mindre
mingd administrativt arbete skulle medforas for foretagen, men da skulle de bli tvungna att
betala kostnaderna for ombudet. Enligt uppskattning kommer cirka 95 procent av dem som in-
lamnar ansdkan om upphdvande eller ogiltigforklaring och cirka 70 procent av svarandena att
anlita ombud. Detta skulle motsvara nyttjandegraden av ombud vid PRS:s nuvarande invind-
ningsforfarande.

Nar foretag kontaktar PRS direkt uppskattas att avfattandet av en ansokan tar i genomsnitt 1-2
timmar i ansprak. I enskilda fall kan arbetsméngden variera betydligt. Nar foretag anlitar om-
bud medfors foretaget en mindre méngd administrativt arbete, men da ska foretaget dessutom
betala kostnaderna for ombud. Arbetsméngden vid foretaget uppskattas vara i genomsnitt en
timme och kostnaderna for ombudet 1 000—3 000 euro. Som helhet betraktat paverkas de to-
tala kostnaderna i bada fallen av bl.a. det hur manga yrkanden, yttranden fran parter eller bevis
som framldggs. Kostnaderna for det administrativa forfarandet for upphivande eller ogiltig-
forklaring uppskattas saledes uppga till 1 000—4 000 euro. Efter det administrativa forfarandet
ar det mojligt att dverklaga PRS:s beslut genom besvir hos marknadsdomstolen, vilket inne-
bir att behandlingen av drendet fortsétter. En part i det administrativa forfarandet kan ocksa
vickan talan vid domstol varvid behandlingen av drendet vid PRS under vissa forutséttningar
forfaller.

Det &r aldrig obligatoriskt att anhéngiggora en ansékan om upphévande eller ogiltigforklaring,
utan rattsinnehavaren bedomer vilka medel som ér d&ndamalsenliga att tillgripa for att skydda
sin ensamrétt. Det dr fraga om en parallell mojlighet till inledande av drendet vid domstol. P&
ovan beskrivna grunder &r det klart att det nya administrativa forfarandet erbjuder inom sitt
tillimpningsomrade ett formanligare alternativ vid sidan av domstolsfoérfarandet, och att det ar
dgnat att minska de kostnader som medfors for foretag i d&renden som géller upphévande eller
ogiltigforklaring av ett varumarke. Det ar inte mdjligt att ge ndgon uppskattning i1 euro av hur
mycket kostnaderna minskar eftersom det inte gar att forutspd i vilken utstrickning det nya
forfarandet kan ersitta domstolsbehandlingen. Nufortiden ska forverkande eller ogiltigforkla-
ring yrkas genom att vécka talan vid marknadsdomstolen. Marknadsdomstolens rittegdngsav-
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gift for foretag dr 2 000 euro och for privatpersoner 500 euro. De typiska rattegangskostnader-
na for hela forfarandets del i tvistiga mal uppgér uppskattningsvis till 30 000—50 000 €. Kost-
naderna &r inte direkt jamforbara med de uppskattade kostnaderna for det administrativa forfa-
randet, eftersom de drenden som behandlas vid domstol &r sannolikt ofta mer tvistiga och om-
fattande.

Héavning av firma

Den administrativa hdvningen av firma &r ett nytt forfarande. Nufortiden kan registreringen av
en firma hévas endast i domstol. Vid det administrativa forfarandet ska hidvning av firma
kunna yrkas pé den grunden att firman inte varit 1 bruk. Genom lagforslaget mdojliggors dessu-
tom en delvis hdvning av firma. Delvis hdvning skulle vara mdjlig pa alla grunder enligt fir-
malagen.

En stor del av de foretag som antecknats i handelsregistret har s.k. allmént verksamhetsom-
rade, och ocksé annars har den anteckning om verksamhetsomrdde som forts in i handelsre-
gistret formulerats sa att verksamhetsomradet dr ganska brett. Mgjligheten till delvis hdvning
skulle séledes omfatta en stor del av de foretag som antecknats i handelsregistret. En forutsatt-
ning for att en grund for hdvning av firma ska kunna &beropas &r att den som inlimnar anso-
kan om hévning eller vicker talan om hdvning har ett juridiskt intresse i saken. Forfarandet
ska tillimpas sérskilt i de fall dir firman inte &r i bruk och ndgon annan vill registrera en lika-
dan firma eller ett likadant varumérke for sig sjélv, men den &ldre firmans omfattande verk-
samhetsomrade utgor ett hinder for registrering. I ett sddant fall kan innehavaren av den é&ldre
firman alternativt ge sitt samtycke till registrering av den yngre firman eller det yngre varu-
mérket eller frivilligt begrénsa sitt eget verksamhetsomrade. Mojligheten att anlita ett admi-
nistrativt forfarande och mojligheten till delvis hdvning skulle sannolikt bidra till att en &ver-
enskommelse i saken kan nas.

Mgjligheten till delvis hdvning 6kar ocksé firmainnehavarens mojligheter att halla registre-
ringen av sin firma i kraft i en situation déar det endast till vissa delar foreligger en grund for
hévning. En sddan situation skulle kunna vara exempelvis det att firman kan forvixlas med en
annan firma inom en viss del av verksamhetsomradet eller firmans beskrivande art for en viss
del av verksamhetsomrédet, vilket medfor att firman inte kan anses identifiera foretaget.

Mgjligheten till delvis hévning av firma &r ny, och foretagen har inte vid registreringen av
firma eller verksamhetsomrade inte kunnat forbereda sig pa att firman skulle kunna hivas del-
vis pa grund av att den inte varit i bruk. Av denna anledning ska foretag enligt forslaget ha
mdjlighet att inom tva &r fran lagens ikrafttridande avgiftsfritt genom dndringsanmailan och
inom ramen for det registrerade verksamhetsomradet precisera sitt verksamhetsomréde, sé att
det motsvarar foretagets faktiska verksamhetsomréde eller framtida behov.

I och med den dndring som foreslés i firmalagen kan foretagets firma helt eller delvis hdvas i
ett administrativ forfarande, om firman inte under de fem senaste aren har anvénts inom ett
visst verksamhetsomrade och firmainnehavaren inte visar ett godtagbart skél till att firman inte
varit i bruk.

Det ér svart att pd forhand uppskatta antalet d&renden som géller hdvning av firma och som blir
aktuella for ett administrativt forfarande vid PRS. Handelsregistret omfattar cirka 610 000 f6-
retag. Vart och ett av dem har en registrerad firma. I registret finns dessutom sddana bifirmor
eller Gverséttningar av firma till frimmande sprak som skyddats pa basis av firmalagen och
vars exakta antal dr inte kint. Till marknadsdomstolen inkom ar 2017 sammanlagt 13 tviste-
mél som géllde firma. Inga klagomél som géllde firma inkom. Det ldga antalet fall beror del-
vis pa det att delvis hévning inte &r mojlig nufortiden, vilket betyder att firma inte kan hévas
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pa grund av att den inte varit i bruk, om firman har anvénts inom négot av dess registrerade
verksamhetsomraden. Dessutom &r det ekonomiska vérdet i anslutning till en firma i ett ty-
piskt fall relativt litet jimfort med de kostnader som ett klagomal eller tvistemal fororsakar.

Det ar inte mdjligt att pa basis av de ovan angivna siffrorna presentera ndgon exakt uppskatt-
ning av antalet drenden i framtiden. Enligt uppskattning kommer cirka 20—50 ansdkningar ér-
ligen att ldmnas in i det administrativa forfarandet. Det administrativa forfarandet for hdvning
av en firma pa det ovan beskrivna sittet skulle medfora lagre kostnader &n forfarandet vid
domstol. Bade ansdkningsavgiften och det administrativa arbetet och eventuella kostnader for
ombud skulle f6rbli mindre &n vid domstolsforfarandet. Eftersom forfarandena for hivning av
firmor och for administrativt upphévande eller ogiltigforklarande av varumaérken skulle vara
mycket lika, skulle ocksé de kostnader som medfors foretag for det administrativa forfarandet
for hdvning av firma motsvara det som ovan konstaterats om det administrativa forfarandet i
fraga om varumairken.

Lagf6rslaget inverkar pa firmainnehavarna ocksa pa det séttet att den som 1 fortsittningen abe-
ropar firma vid ett invdndningsforfarande och ett forfarande for upphdvande eller ogiltigfor-
klaring av varumirke ska pa begiran visa att firman faktiskt har anvénts inom det verksam-
hetsomrade som yrkandet omfattar. Kravet att visa att firman har varit i bruk skulle hdja tros-
keln for firmainnehavaren att forsvara sin ensamrétt i forhallande till senare ansdokningar och
yngre rittigheter. Genom forfarandet sékerstills & andra sidan det att man genom registrering
av firma inte hindrar registrering av yngre rétt i storre omfattning &n vad réttsskyddet for fir-
mainnehavaren forutsitter. Det verkliga bruket ska dock visas endast om det har gatt fem ar
sedan firman registrerades.

Klassificering av varor och tjanster

De foreslagna bestimmelserna om klassificering av varumérken motsvarar PRS:s nuvarande
klassificeringspraxis och den nya regleringen medfor alltsd inte négra konsekvenser for fore-
tagen. Konsekvenser for foretagen medfors daremot av 6vergangsbestimmelserna dér det f6-
reskrivs att de varumérkessokande vars varumérkesansokan har anhingiggjorts fore den 1 ok-
tober 2012 och omfattar hela klassrubriken enligt Niceklassificeringen i en viss varu- eller
tjansteklass ska precisera sin varu- och tjdnsteforteckning sa att den overensstimmer med be-
stimmelserna i lagforslaget. En anmélan om precisering ska goras senast den dag d& en anso-
kan om fornyelse av varumaérket anhéngiggors forsta gangen efter den nya lagens ikrafttré-
dande. Det ér till storsta delen frdga om sddana varumarken vars registrering omfattar en viss
klass i dess helhet s att klassen vid registreringen har specificerats genom att en klassrubrik
enligt Niceklassificeringen angetts. Sddana registreringar har ansetts omfatta alla varor och
tjénster som hor till klassen i fraga. Efter att den tidsfrist som reserverats for preciseringsforfa-
randet 10pt ut eller efter att preciseringsanmélan avgjorts och avgorandet vunnit laga kraft an-
ses en sédan registrering endast gélla sddana varor och tjénster som omfattas klassrubrikens
bokstavliga innebord.

Malet med Overgangsbestimmelserna ér att varumérksregistret ska forbli tydligt och att de
tjénster och varor som omfattas av ett registrerat varumérke ska vara begripliga. Utan &ver-
géngsbestdmmelser skulle utomstaende exempelvis vara tvungna att sétta sig in i den upplaga
av Niceoverenskommelsen som géllde pd dagen for anskan om ett varumérke och utreda
vilka varor eller tjanster som har hort till klassen i fraga vid nimnda tidpunkt. Den alfabetiska
Niceforteckningen innehaller & andra sidan inte alla mdjliga varor och tjanster som klassen i
fraga kan omfatta. Det dr visentligt for dem som ansdker om nytt varumérke att de varor och
tjinster som varumdrket omfattar framgér direkt ur varumérkesregistret. Dérigenom skulle
man kunna undvika onddiga kostnader i ett sddant fall att ett hinder som hindrar registreringen
av det ansokta varumérket uppdagas och varumérket inte kan registreras. Ocksé ur utomstéen-
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des synvinkel ar registrets tydlighet viktigt s& att man i ndringsverksamhet inte oavsiktligt an-
vénder sadana mérken som gor intradng i ndgon annans varumérke. Ett tydligt register skyddar
ocksa varumaérkesinnehavaren. Dessutom skulle det utrymme for tolkning som varumérkes-
klassificeringen ldmnar medfora osékerhet ur rattsinnehavarens synvinkel om denne vill in-
gripa i verksamhet som den anser vara intrdngsgdrande. Det skulle exempelvis vara mojligt att
svara pa en intrangstalan som varumédrkesinnehavaren har viackt med ett pastaende att varu-
market inte omfattar varorna eller tjansterna i fraga.

Alla varumirkesinnehavare har inte ndgot behov att precisera sina varu- och tjénsteforteck-
ningar. Det eventuella behovet av precisering av ett varumérkes varu- och tjénsteforteckning
beror for det forsta pd det for vilka varor och tjénster i klassen som miérket faktiskt anvénds
for och det huruvida varorna och tjénsterna omfattas av klassrubrikens bokstavliga innebord.
PRS hade i sitt varumérkesregister cirka 56 800 nationella, fortfarande gillande eller anhéng-
iga marken som har sokts fore den 1 oktober 2012 och cirka 36 000 gillande eller anhidngiga
internationella registreringar dir Finland designerats. Det dr omdjligt att exakt ta reda p& hur
ménga av dessa har anvéant klassrubrik och hur manga som eventuellt skulle behdva precise-
ras. Enligt PRS:s stickprovsundersokning, som pégick en manad 2010, hade ansdkan i cirka
79,5 procent av fallen med nationella varumérkesansokningar ldmnats s& att klassrubrik i
varu- och tjansteforteckningen anvénts. Detta innebér att cirka 45 000 nationella varumérken
innehéller en klassrubrik. Nar det géller internationella registreringar har cirka 15 procent av
registreringarna uppskattats ha klassrubriker. Utgéende frén denna siffra skulle antalet regi-
streringar som eventuellt behdver preciseras vara cirka 4 600. I varumérkesregistret finns
dessutom 1 910 mérken som har sokts under perioden 1.10.2012-31.12.2013 och som innehal-
ler en hanvisning till den alfabetiska Niceforteckningen och som saledes skulle behdva precis-
eras.

I forordningen om EU-varumérken ingick ett motsvarande forfarande for precisering av klas-
sificeringen i frdga om gamla EU-varuméirken som inom den utsatta tiden resulterade i 25 000
preciseringsanmélningar. Enligt EUIPO:s uppskattning skulle antalet varumérken som hade
mdjlighet till precisering ha uppgatt till cirka 100 000. EUIPO fick alltsa preciseringsansok-
ningar i cirka 25 procent av sadana fall av registreringar dar precisering skulle ha varit mojlig.
Eftersom man i Finland foljt en tolkning som motsvarar EUIPO:s tidigare klassificerings-
praxis, kan det uppskattas att preciseringsanmélningarnas andel i Finland skulle kunna vara
lika stor. Enligt vad som anges ovan finns det i Finland cirka 47 000 giltiga nationella varu-
mérken och 4 600 internationella registreringar som designerar Finland och som hogst skulle
kunna omfattas av preciseringsforfarandet. Om preciseringsanmélningar i Finland gjordes i
motsvarande grad som vid EUIPO, skulle det innebédra sammanlagt cirka 13 000 preciserings-
anmalningar i samband med nationella varumadrken och internationella registreringar. Trots att
det forfarande som iakttas vid EUIPO é&r den ndrmaste referenspunkten i fraga om det forfa-
rande som nu foreslas, ar uppskattningen av premsermgsanmalmngar forenad med osikerhet.
Behovet att precisera k1a551ﬁcer1ngen beror pa det i vilken utstrdckning de varor och tjénster
som skyddats med varumérket omfattas av klassrubrikens bokstavliga innebord och vilken
slags verksamhet som varumérkesinnehavaren faktiskt bedriver. I praktiken péverkas antalet
preciseringsanmélningar ocksa av det hur vil varumérkesinnehavarna informeras pa forhand
om mdjlighet till precisering. Eftersom varumirkesinnehavarna ska informeras om precise-
ringsmdjligheten samtidigt som de underrittas om behovet att fornya registreringen, kan det
antas att andelen preciseringsanmaélningar skulle dverskrida 25 procent av mojliga registre-
ringar.

Det administrativa arbete eller de kostnader som preciseringen av klassificeringen av ett en-
skilt varumérke medfor beror i stor utstrdckning pé bl.a. antalet varu- och tjénsteklasser som
skyddats med varumérket, antalet varumérken som en innehavare har och vilken varu- eller
tjansteklass det dr frdga om. En del av foretagen kommer sannolikt att sjdlv sorja for precise-
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ring av varumarkets varu- och tjansteforteckning vid PRS varvid den kostnad som forfarandet
medfor foretaget bestér av det arbete som anvénds for det. Enligt uppskattning ar arbetsméng-
den vid foretaget 0,5-3 h per registrering. Arbetet utfors typiskt av en jurist eller av ndgon an-
nan hdgre tjdnsteman. En assistent skulle kunna bitrdda i vissa arbetsskeden sasom vid ge-
nomgangen av registreringar.

En del av foretagen anlitar ett varumérkesombud som sannolikt vid behov ocksa skulle skota
preciseringen av klassificeringar. De ombudskostnader som preciseringsforfarandet medfor
kan variera betydligt beroende p& hur ménga varumérken som omfattas av uppdraget. Nér an-
talet varumérken okar har uppdragsgivaren béttre mojligheter att konkurrensutsétta uppdraget
och dessutom ger ett mer omfattande uppdrag effektivitetsfordelar i ombudets verksambhet.
Kostnaden for anlitandet av ombud uppskattas uppga till 200—1 000 euro per registrering.
Ockséa niar ombud anlitas medfors foretaget dessutom administrativt arbete 1 samband med
uppdraget. De ovan nimnda faktorerna medfor stor variation dven i mangden administrativt
arbete i enskilda fall. Den genomsnittliga méngden administrativt arbete vid ett foretag som ar
varumérkesinnehavare uppskattas till en timme nér man anlitar ombud.

Cirka 30 procent av kunderna hos PRS anlitar ombud i varuméirkesarenden. Man kan alltséa
uppskatta att tva tredjedelar av varumirkesinnehavarna skulle sjélva skdta om preciseringen,
vilket skulle ta cirka 0,5-3 h, varvid kostnaderna for preciseringen av 8 700 registreringar
skulle uppskattningsvis uppga till 200 000—1 100 000 euro. I Gvriga fall, dvs. i en tredjedel av
fallen (4 300) skulle ombuden skdta om preciseringarna. For dessa registreringars del skulle
den kostnad som medfors av ombudsarvoden uppga till 1 200 000-2 800 000 € och kostnaden
for administrativt arbete till cirka 200 000 €. Det &r i och for sig mojligt att tjanster av ombud
ska anlitas oftare vid preciseringsforfarandet &dn i ovriga varuméirkesiarenden, och da skulle
kostnaden for ombudsarvoden vara hogre.

Om den ovan presenterade uppskattningen av antalet preciseringsanmélningar stdmde, skulle
de totala kostnader som éndringarna i varumérkenas varu- och tjénsteforteckningar medfor for
foretagen vara uppskattningsvis 1,64 miljoner euro. Eftersom anmélan om precisering ska
goras senast 1 samband med fornyelse av varumarket kommer kostnaderna att fordelas pa de
tio &r som foljer pa lagens ikrafttradande.

De foreslagna dvergangsbestimmelserna kan dessutom ha till {6]jd att en del av varumaérkes-
innehavarna inte kommer att precisera sin varumaérkesklassificering inom utsatt tid trots att de
skulle ha behov av det. 1 séddana fall kommer registreringen av ett varumérke inte langre i
fortsattningen att tdcka sadana varor eller tjanster som omfattas av den bokstavliga inneborden
av en klassrubrik. Om varumaérket anvinds for varorna eller tjansterna i fraga, kan det uppsta
ett behov att ansoka om ett nytt varumérke for varorna eller tjansterna, och réttsforluster i det
fall att registrering inte ldngre skulle vara mojlig. Varumaérket kan dock ocksa vara inarbetat
for varorna och tjansterna i frdga, och da sker det i praktiken inte ndgon rattsforlust. Det finns
stora skillnader mellan olika varu- och tjansteklasser i fradga om det i hur stor utstrickning den
bokstavliga innebdrden av en klassrubrik omfattar de varor eller tjénster som ingar i klassen.
Genom aktiv informering gér det ocksa att bidra till att nigra réttsforluster inte ska intréffa.

4.2 Konsekvenser for myndigheterna

Hur varumérkesansokan forfaller samt fortsatt behandling av en ansékan som forfallit

121 § 2 mom. i den foreslagna lagen finns bestimmelser om hur en ansdkan om varumirke
forfaller och i 22 § bestimmelser om fortsatt behandling av en ansokan som forfallit. I gél-

lande lag konstateras att om s6kanden inte svarar pa ett foreldggande som tillstéllts sokanden,
avskrivs varumérkesansdkan och ett beslut om avskrivning delges s6kanden bevisligen. Enligt
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den foreslagna bestimmelsen forfaller ansokan om varumérke till de delar som en anmérkning
gjorts pa den och nagot separat beslut om den forfallna ansdkningen ska inte skickas till so-
kanden. Om ansdkan om varumérke alltsé dr forenad med brister eller det forekommer hinder
for godkédnnande av den, ska PRS faststélla en frist for bl.a. avhjilpande av bristen och detta
ska delges sokanden bevisligen. Nagot separat beslut om att ansokan forfallit skickas inte dér-
efter till sokanden, men PRS ska dock underritta skanden om saken. Denna éndring undanré-
jer PRS:s skyldighet att delge s6kanden beslut om avskrivning och underlattar sdledes PRS:s
administrativa borda. Cirka 600 ansokningar har avskrivits arligen. Beredningen av ett beslut
tar cirka 0,3 h i ansprék for en handlidggare av varumérkesérenden, vilket innebér en besparing
pa uppskattningsvis 6 000 euro per ar for PRS.

122 § i den foreslagna lagen finns bestimmelser om fortsatt behandling av en ansdkan som
forfallit, vilket skulle vara ett nytt skede i PRS:s handlaggningsprocess. Forfarandet baserar
sig pa artikel 14 i Singaporekonventionen. Om en ansdkan har forfallit enligt 21 § 2 mom. kan
sOkanden efter att det att ansokan forfallit framstélla en begéran om fortsatt handlédggning av
ansokningen, om de forutséttningar som nédmns i 22 § dr uppfyllda. Det nya skedet i forfaran-
det forldnger i viss man handliggningsforfarandet vid PRS eftersom PRS exempelvis vid
undersokningen av hinder for en annan varumérkesansdkan blir tvungen att vénta tvd manader
for att fa reda pa huruvida sokanden av ett varumérke som eventuellt utgér hinder begér fort-
satt handlaggning av sin ansdkan eller om ansokningen forfaller for gott. Detta nya skede i
forfarandet skulle kriva en tillaggsarbetsinsats pa uppskattmngsws 0,5 &rsverken per ar vid
PRS. Detta skulle siledes medféra PRS kostnader pa uppskattmngSVls 50 000 euro. Dessa
kostnader técks dock med avgifter som tas ut av sokandena. Enligt PRS:s uppskattning skulle
den avgift som tas ut av sokanden for fortsatt handlaggning kunna vara 100 euro.

Administrativt forfarande for upphévande eller ogiltigforklaring av varumérke och for hdvning
av firma

154-57 § i den foreslagna lagen foreskrivs om ett administrativt forfarande f6r upphévande el-
ler ogiltigforklaring av varumirken. Genom regleringen genomfors artikel 45 1 varumérkesdi-
rektivet. Genom bestimmelserna i den nya lagen inréttas vid PRS ett nytt administrativt forfa-
rande for upphdvande och ogiltigforklaring. Alternativa forfaranden och sitt for genomfo-
rande beskrivs ovan i avsnittet 3.2. P& det sétt som forklaras ovan i avsnitt 3.2 foreslas ocksa
ett motsvarande administrativt forfarande bli infort for hdvning av firma.

I och med det administrativa forfarandet for upphdvande och ogiltigférklaring far PRS nya
uppgifter kring bedomning av bevisningen. Dessa har beskrivits i avsnitt 3.2 ovan. Till foljd
av sadant extra arbete som har samband med beddmning av bevisningen &r det mdjligt att be-
hovet av muntlig férhandling vid domstol okar nér dessa behandlar klagomalen 6ver PRS:s
beslut i samband med det administrativa forfarandet for upphévande och ogiltigforklaring.

Det har uppskattats att det arligen skulle inkomma 50-100 ansdkningar om administrativt
upphédvande eller ogiltigférklarande av varumirken. Enligt uppskattning skulle detta medfora
ett behov av tilldggsresurser for PRS som motsvarar ungefir ett arsverke. Detta skulle saledes
medfora kostnader p& uppskattningsvis 100 000 euro for PRS. Enligt uppskattning kommer
det att inkomma ndgra tiotal, sannolikt hogst 50, ansdkningar om administrativ hivning av
firma per ar. Det behov av tilldggsresurser om cirka 0,5 arsverken som dessa orsakar skulle
medfora PRS en merkostnad pa uppskattningsvis 50 000 euro. For ansékningar om administ-
rativt upphdvande, om administrativ ogiltigforklaring eller administrativ havning ska en avgift
tas ut av sokanden. Avgiften skulle sannolikt vara omkring 400 euro. Av de merkostnader som
medfors for PRS skulle avgifterna séledes tdcka cirka 40 000 euro for varumérkenas del och
20 000 euro for firmornas del.
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Klassificering av varor och tjanster

1107 § 6-9 mom. i den foreslagna varumérkeslagen finns bestimmelser om forfarandet for
precisering av varu- och tjansteforteckningar. Preciseringsforfarandet ska omfatta varumérken
och sédana internationella registreringar som designerar Finland och som blivit anhéngiga fore
den 1 oktober 2012 och som omfattar en hel klassrubrik enligt Niceklassificeringen i nédgon
varu- och tjansteklass. Dessutom ska de varumirkessokande och varumirkesinnehavare vars
ansokningar blivit anhdngiga under perioden 1.10.2012—1.12.2013 och som innehéller en hén-
visning till den alfabetiska Niceforteckningen ska ha mgjlighet att precisera sina varu- och
tjénsteforteckningar.

Pa det sétt som beskrivs ovan i avsnitt 4.1 har PRS uppskattat att forfarandet for precisering
skulle kunna omfatta 47 000 nationella varumérken och 4 600 internationella registreringar
dér Finland designerats. Om preciseringar gjordes i fraga om cirka 25 procent av registrering-
arna, skulle det innebéra cirka 13 000 preciseringsansokningar. Handldggningen av dessa pre-
01ser1ngsanmaln1ngar samt rddgivningen i anslutning till preciseringarna skulle medféra PRS
ett behov av extra resurser motsvarande tvé &rsverken. Eftersom arbetsbordan i praktiken for-
delar sig pé en period pé tio ar har PRS knappast ndgot behov att anstilla extra resurser enbart
pé grund av pre01ser1ngsprocessen Det ar i och for sig mojligt att preciseringsanmélningarna
inte flyter in i en jimn strém, utan att de kommer att medfora temporér anhopning av ansok-
ningarna vid PRS. PRS skulle medforas dessutom extra arbete av att den i enlighet med 107 §
7 mom. till ett varumaérkes varu- och tjénsteforteckning ska foga de varor och tjénster som hor
till den alfabetiska Niceforteckningen, om varumirkesinnehavaren sjélv inte anméler ndgon
forteckning, eller, i sddana fall som avses i 8 mom., en saknad klassrubrik. Eftersom den
maingd arbete som medfors for PRS inte med sdkerhet kan uppskattas finns det skél att se dver
PRS:s resurser bl.a. i samband med resultatstyrningen av dmbetsverket under de kommande
aren.

4.3 Konsekvenser for den offentliga ekonomin

Pé grund av propositionen infors vid PRS nya administrativa forfaranden for upphdvande och
ogiltigforklaring av varumérken samt hdvning av firma. Den ovan foreslagna dndringen av va-
rumérkesklassificeringen och overgangsarrangemangen i samband med den medfor extra ar-
bete vid PRS. Eftersom Patent- och registerstyrelsen ar ett nettobudgeterat &mbetsverk kom-
mer ocksd de kostnader som orsakas av nya uppgifter i princip att tdckas med de handlagg-
nings- och informationstjanstsavgifter som tas ut av kunderna. I praktiken ska en avgift som
tas ut for en enskild prestation dimensioneras sé att den motsvarar PRS:s genomsnittliga hand-
laggningskostnader. Sdledes kommer en avgift vars belopp ligger i niarheten av deras kostna-
der att bestdmmas for de ansokningar som inldmnas inom ramen for det nya administrativa
forfarandet. Det dr i princip ocksd mdjligt att kompensera handlédggningskostnader genom att
anvisa budgetmedel for tickandet av dem, men detta dr dock relativt séllsynt. PRS:s eventu-
ella anslagsbehov behandlas normalt i samband med beredningen av budgeten. Det dr dock
sannolikt att inférandet av nya forfaranden inte medfor nagra konsekvenser for statsbudgeten.
De foreslagna nya forfarandena skulle medfora ett behov av ytterligare tva arsverken som till-
lagg till Patent- och registerstyrelsens resurser. Som det har konstaterats ovan medfor dessu-
tom forfarandet for precisering av varu- och tjansteforteckningar behov att folja PRS:s arbets-
borda och resurser bl.a. i samband med resultatstyrningsprocessen.

5 BEREDNINGEN AV PROPOSITIONEN
Arbets- och nédringsministeriet tillsatte den 22 juni 2016 en arbetsgrupp med uppgift att bereda

en totalreform av varumirkeslagen (TEM912/00.04.01/2016). Arbetsgruppens mandatperiod
omfattade tiden 15.8.2016-15.12.2017 och den forldngdes genom ett beslut av den 27 decem-
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ber 2017 till den 15 februari 2018. Arbetsgruppens uppdrag var att sorja for det nationella ge-
nomforandet av varumirkesdirektivet och det nationella ikraftsdttandet av Singaporekonvent-
ionen om varumadrkesrétt. En ytterligare uppgift for arbetsgruppen var att bereda 6vriga lag-
stiftningsdndringar som f6ljer av reformeringen av varumérkeslagen.

Arbetsgruppen publicerade den 11 september 2017 en bakgrundspromemoria om varuméark-
slagsreformen som innehdll arbetsgruppens prelimindra forslag till reformering av varumérke-
slagen. Ett 6ppet diskussionstillfalle med anledning av bakgrundspromemorian arrangerades i
arbets- och néringsministeriets lokaler den 29 september 2017. Arbetsgruppens slutliga betén-
kande skrevs i1 formen av en regeringsproposition som dverlamnades till arbets- och nérings-
ministeriet den 19 mars 2018 (Ty0- ja elinkeinoministerion julkaisuja, Yritykset 15/2018). Till
betdnkandet fogades en reservation av Centralhandelskammaren.

Arbetsgruppens betinkande skickades ut pa remiss den 20 mars 2018. En begéiran om utla-
tande riktades till justitieministeriet, utrikesministeriet, finansministeriet, undervisnings- och
kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Patent- och registerstyrelsen, Helsingfors
tingsratt, hogsta domstolen, hogsta forvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen, riksakla-
garambetet, dataombudsmannens byra, Tullen, Helsingfors universitet, Innovationsfinansie-
ringsverket Tekes, Finlands Néringsliv EK, Centralhandelskammaren, Foretagarna i Finland,
Finska Patentombudsforeningen rf, Patentingengérerna r.f., Finska Uppfinnarnas Centralfor-
bund rf, IPR University Center, Finska foreningen for industriellt réittsskydd r.f, Finlands Ad-
vokatforbund och Suomalainen lakimiesyhdistys. Sammanlagt 20 remissinstanser gav utla-
tande. Remissinstanserna foretrddde myndigheter, domstolar, néringslivet eller organisation-
erna.

Totalreformen av varumarkeslagen ansags var behdvlig och den understoddes. De synpunkter
som framforts i utlatandena har i man av mojligt beaktats vid den fortsatta beredningen av
propositionen bl.a. pa foljande sitt:

I ndgra av utlatandena foresprakades uttryckligen mojligheten att Iamna in varuméarkesansokan
pa engelska. Detta anséags ta hiansyn till den fordndrade verksamhetsmiljon och eventuellt 6ka
ett nationellt varumérkes konkurrenskraft jimfort med alternativa internationella skyddsfor-
mer. Som en forsdmring ansags dock det att varumérkesansokan inte i nagot skede Oversétts
till nationalspriken, vilket betyder att tredje parter inte har ndgon mojlighet att exempelvis
studera varu- och tjénsteforteckningen pa finska eller svenska. Som ett problem ansags ocksé
det att den engelsksprékiga ansokningen behandlas péa finska eller svenska, om den &r fore-
nade med brister eller inbegriper en avslagsgrund. Mojligheten att anséka om registrering av
ett varumérke pa engelska anses pa ett daligt satt eller inte alls 6ka de finskspréakigas eller
svensksprakigas mojligheter att skydda ett mérke som dessa anvénder i niringsverksamhet.
Behandlingen av engelsksprakiga ans6kningar skulle motsvara det forfarande som iakttas vid
internationella registreringar. Ocksé for nirvarande finns det nationellt giltiga varumérken
vars skyddsomrade bestims endast pa basis av en engelsksprakig varu- och tjansteforteckning.
I artikel 8.2 a i Singaporekonventionen bestdms dessutom att ingen upplysning eller uppgift i
en kommunikation, sdsom en ansdkan, kan begiras pa mer 4n ett sprak som godtas av myn-
digheten. Inga &ndringar i friga om detta gjordes saledes i propositionen.

Administrativt forfarande for upphévande eller ogiltigforklaring i den form som det foreslogs i
betdnkandet fick omfattande understodd. I tva utlatanden prioriterades ett forande som liknar
det som tillampas 1 Sverige och dér registermyndigheten inte behandlar tvistiga drenden som
géller upphavande eller ogiltigforklaring. Ovan i avsnitt 3.2 Alternativ har det forklarats varfor
ett sddant forfarande inte anses vara tillrdckligt for genomforande av varumaérkesdirektivet. I
nagra utlatanden féstes uppmédrksamhet vid att arbetsgruppsbetéinkandets forslag om forhal-
landet mellan administrativt forfarande och domstolsforfarande, verkan av anhingighet samt
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rattskraft skulle kunna gora det mojligt att ocksa véckan talan i avsikt att gora hinder, och sa-
ledes leda till att drendet vid PRS forfaller i vilket skede av forfarandet som helst, vilket skulle
kunna medf6ra ocksé onddiga kostnader. Saken dvervidgdes, och eftersom ménga andra utla-
tanden betonade och foresprakade domstolsbehandlingens prioritet och mojligheten att alltid
nir man Onskar fa sin sak provad i domstol, dndrades inte propositionen till denna del, utan
viackande av talan ska alltid resultera i att ett forvaltningsdrende forfaller vid PRS. Daremot
preciserades propositionen sd att om besvédr i ett forvaltningsidrende redan har anforts hos
marknadsdomstolen eller hogsta forvaltningsdomstolen, ska vickande av en civilprocessuell
talan vid marknadsdomstolen inte resultera i att forvaltningsirendet forfaller vid besvéirsdom-
stolen. Dessutom preciserades réttskraften i samband med talan. Klarhet skapades ocksa i for-
héllandet mellan administrativt forfarande for upphivande eller ogiltighetsforklaring och in-
vandningsforfarandet i motiveringarna till bestimmelsen 1 fraga, och propositionens begrepp
kring forfarandena for upphavande och ogiltigforklaring forenhetligades.

I flera utlatanden upprepades ocksé det problem som ocksa arbetsgruppen hade upptickt och
som anvindningen av allmént verksamhetsomrédde i samband med firma orsakar vid prov-
ningen av registreringshinder i friga om varumirke. Asikterna i feedbacken i samband med
remissforfarandet delade sig i frdga om huruvida skyddet for firma och for varumérke ska vara
symmetriskt liksom nufértiden eller inte. I de utlatanden ddr symmetrin inte ansags behovlig
betraktades de atgarder som foreslds i arbetsgruppens betinkande (mdjliggérande av delvis
hévning av firma, inforande av ett administrativt forfarande for hdavning samt visande av verk-
ligt bruk av firma i1 invindnings- och ogiltigforklaringsdrenden) som tillrdckliga. I utldtandena
konstaterades att firma ska utgora ett hinder for registrering av varumérket endast i det fall att
firman inte varit i verkligt bruk. Det skulle i praktiken vara omdjligt att vid PRS:s provning av
hindren for registrering av ett varumérke bedoma huruvida en firma varit i verkligt bruk eller
inte. Endast firmainnehavaren kan visa att firman varit i bruk. PRS har inte nagon kdnnedom
om hur firman har anvénts och pa vilka verksamhetsomriden den har anvénts. For att kunna
utreda saken skulle PRS vara tvungen att undersdka eventuella uppgifter i handelsregistret
samt resultat frdn internets sokmotorer. Pa basis av dessa skulle man inte pa ett tillforlitligt sétt
kunna bedéma huruvida firman varit i verkligt bruk. A andra sidan understddde remissinstan-
serna i nagra utlatanden det att PRS ocksa fortséttningsvis pa tjanstens vagnar ska undersoka
relativa registreringshinder. Av ovan angivna skél har stillningen av firma som registrerings-
hinder i fradga om varumirke inte dndrats fran det som foreslas i arbetsgruppens beténkande. I
nagra utlatanden foreslogs dessutom att den tid under vilken firma ska tas i bruk bor vara kor-
tare 4n de foreslagna fem ren. A andra sidan understddde man i en del av utldtandena den
tidsgrins som satts upp for ibruktagande. Pa denna punkt ansags det inte finnas nadgot behov
att dndra nuldget genom att forkorta den tidsgrdans som satts upp for ibruktagande av firma,
utan tidsgransen foreslas kvarsta vid fem ar.

I nagra utlatanden, ndrmast sddana som givits av foretrddare for ombudsbranschen, féstes
uppmaérksamhet vid stdllningen av efternamn som registreringshinder i samband med varu-
mairke. Det foreslogs att efternamnet ska strykas helt bland registreringshindren eller att be-
stimmelsen mildras s att det utgdr ett hinder endast om det bildas av nagot eller det innehal-
ler nagot som dr dgnat att ge den uppfattningen att det dr friga om ndgon annans allmint
kénda namn. I den géllande lagen ar efternamn en av grunderna for avslag pé varumérkesan-
sOkan. Varumirken kan & andra sidan utgora ett hinder exempelvis for godkénnande av ansé-
kan om dndring av efternamn pa basis av sléktnamnslagen. Vid beddmning av saken har det
ansetts motiverat att skyddet i friga om varumarkena och efternamnen ska fungera i bada rikt-
ningarna. Ordalydelsen i det registreringshinder som géller efternamnet har dndrats jamfort
med gillande lag, men dndringen avser inte att dndra pa rattslaget. Motiveringarna till den f6-
reslagna 13 § har dock kompletterats genom en nidrmare utredning av vilka slags namn inte
skapar forestéllning om att det 4r friga om nigon annans namn.
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I ett utlatande foreslogs att bendmningar eller namn pa heliga platser som hor till samernas
traditionella kunskap skulle kunna beaktas i de absoluta registreringshindren och grunderna
for ogiltigforklaring, sa att varumérken som innehéller sddana bendmningar skulle kunna be-
traktas som missvisande eller stridande mot god sed. Saken bedomdes med avseende pé artikel
31 i FN:s deklaration om urfolks réttigheter, men den foreslagna bestémmelsen eller moti-
veringarna till dem preciserades inte till denna del, eftersom en sddan situation som beskrivs i
utlatandet bedoms vara mycket sillsynt i praktiken. Det beslutades att saken ska till denna del
regleras via réttspraxis.

Forfarandet for precisering av varu- och tjinsteforteckningarna i den form som det foreslas i
arbetsgruppens betdnkande understdddes som en ldmplig kompromiss. Bland utlatandena
fanns det ocksa tva utlatanden som foresprakade slopande av preciseringsforfarandet samt tva
utldtanden som understddde ett forfarande som genomfors under en kortare tid, inom en tids-
frist om 1-2 &r. Majoriteten understodde dock forslaget om precisering som gors senast i sam-
band med fornyelse av registreringen av varumirket, vilket alternativ bibehdlls i proposition-
en. [ ett par utldtanden uppstod det oklarhet om vilka varor och tjénster som preciseringen kan
gélla och vad varumirket anses omfatta i olika situationer, och dérfor preciserades moti-
veringarna till 107 § till dessa delar. I ett par utldtanden foreslogs att i de fall da varumérket
innehéller en hanvisning till den alfabetiska Niceforteckningen borde varu- och tjansteforteck-
ningarna kunna preciseras i frdga om alla varor och tjdnster, pad samma sitt som det foreslas i
frdga om sédana varumérken som sokts fore den 1 oktober 2012 med hjélp av en klassrubrik.
De varumaérken som sokts efter den 1 oktober 2012 eller senare har dock inte p& grund av den
andrade klassificeringstolkningen inte léngre kunnat inbegripa alla varor och tjénster som hor
till en viss klass, utan varu- och tjansteforteckningarna har tolkats enligt den bokstavliga inne-
borden. Om det i frdga om de varumirken som innehéller en hinvisning till den alfabetiska
Niceforteckningen skulle vara mdjligt att géra en precisering av varor eller tjanster i vilken
som helst klass och inte enbart de varor och tjénster som ingér den alfabetiska Niceforteck-
ningen, skulle detta kunna mdjliggdra en utvidgning av ett varumaérkes skyddsomréde. Ansok-
ningsdagen for varumérket och dérigenom den dag d& skyddet av registreringen borjar ska
dock kvarstd oftridndrade, vilket betyder att varumérkesinnehavaren utan grund skulle fa
skydd for en mer omfattande varu- och tjansteforteckning dn den som géillde vid tidpunkten
for ansdkan om varumérkesregistrering. Av ndmnda skil dndrades propositionen inte till
denna del.

I ndgra utlatanden féstes uppméarksamhet vid och understoddes arbetsgruppsbetdankandets for-
slag om PRS:s rétt att 6verklaga marknadsdomstolens beslut. I det foreslagna 109 § 2 mom. i
en aktuell regeringsproposition med forslag till lag om réttegdng i forvaltningsdrenden (RP
29/2018 rd) foreslas myndigheter fa en allmén besvérsréitt om forvaltningsdomstolen &ndrat
eller upphavt myndighetens ursprungliga forvaltningsbeslut. Trots att en bestimmelse om sa-
ken ingér i ett anhéngigt forslag till allmén lag, har den motsvarande skilda bestimmelsen inte
strukits ur varumérkeslagen eftersom den allménna lagen i fraga inte d4nnu har godkénts. Till
bestammelsen om PRS:s ritt att soka dndring gjordes pa basis av feedbacken i samband med
remissforfarandet ett tilligg som géller en laghdnvisning.

I flera utldtanden understdddes forslaget till &ndring av strafflagen sa att EU-varumérken fogas
till rekvisitet for brott mot industriell réttighet. Sérskild uppmérksamhet faster ddremot vid det
att gemenskapsformgivningarna inte ingick i paragrafen i frdga. Propositionen har komplette-
rats sa att brott mot industriell rittighet innehaller ett uttryckligt omndmnande ocksa om ge-
menskapsformgivning. Gemenskapsformgivningarna har ocksd foreslagits bli fogade till
monsterrattslagens bestimmelse om monsterrattsforseelse.

Forslaget till andring av firmalagen kompletterades sé att samma slags bestimmelser som in-
gér 1 den foreslagna varumaérkeslagen ska utférdas om verkan av anhédngighet och réttskraft i
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fraga om forhallandet mellan det administrativa forfarandet for hdvning av firma och dom-
stolsforfarandet. Propositionen har dessutom kompletterats genom att det utfardats bestdm-
melser om hévning av firma i situationer dédr varumérkesinnehavaren inte svarar pa en anso-
kan om hévning som anhéngiggjorts pé basis av att firman inte varit i bruk.

I ett utlatande kritiserades den foreslagna lagens struktur och foreslogs att den skulle dndras sa
att den i hogre grad motsvarar varumarkesdirektivet. Saken begrundades, men man kom dock
fram till att den foreslagna lagen inte helt ska dverensstimma med direktivets struktur. Man
har haft som huvudsakligt mél med den foreslagna strukturen att beakta den kronologiska ord-
ningen av saker och héndelser som hénfor sig till ett varumérke. Nér det giller strukturen
gjordes dock nagra foreslagna éndringar som géller kapitelindelningen och paragrafrubrikerna.
Utover vad som anforts ovan gjordes pé basis av utlatandena négra mindre &ndringar i 5 ka-
pitlets bestimmelser om avstéende fran varumdrke samt dverlatelse, pantsittning och licensie-
ring av varumérke, och mdjligheten for en licenstagare som inte antecknats i registret att yttra
sig i drenden som galler inviindningar och upphivande preciserades. Andringar gjordes ocksa i
bestimmelserna om sérskiljningsforméga och registreringshinder. Den foreslagna 47 § bearbe-
tades sa att den béttre ska motsvara bestimmelserna i varumérkesdirektivet. De bestimmelser
som avviker fran forvaltningslagen och motiveringarna till dem preciserades. Dessutom preci-
serades bestimmelserna om personuppgifter och bedomningen av deras férhallande till data-
skyddsforordningen och den nationella foreslagna dataskyddslagen utékades. I propositionens
bestimmelser och motiveringarna till dem har ocksa gjorts andra &ndringar som tagits upp i
utladtandena och som ansetts vara behdvliga vid den fortsatta beredningen.

DETALJMOTIVERING

1 SINGAPOREKONVENTIONENS INNEHALL OCH FORHALLANDE
TILL LAGSTIFTNINGEN I FINLAND

Artikel 1. Forkortade begrepp. Vid tillampningen av denna konvention ska, om inte annat ut-
tryckligen anges, (1) “myndighet” avse den myndighet som av en fordragsslutande part har
uppdragits registreringen av mirken; (ii) "registrering” avse en myndighets registrering av ett
marke; (iil) “ansokan” avse en ansokan om registrering; (iv) “kommunikation” avse varje an-
sokan eller varje begéran, forklaring, korrespondens eller annan information som ror en anso—
kan eller en registrering som ges in till en myndighet; (V) hénvisningar till en “person” avse
saval fysiska som juridiska personer; (vi) “innehavare” avse den person som anges som inne-
havare av registreringen enligt varumarkesregistret; (vii) “varumdrkesregister” avse de sam-
lade uppgifter som forvaras av myndigheten som omfattar innehéllet i samtliga registreringar
och samtliga uppgifter som har inforts betrdffande samtliga registreringar, oberoende av i vil-
ken form sddana uppgifter ar lagrade; (Viii) "forfarande hos myndigheten” avse varje forfa-
rande i i drende hos myndigheten som ror en ansdkan eller en registrering; (ix) "Pariskonvent-
ionen” avse Pariskonventionen for industriellt rattsskydd, undertecknad i Paris den 20 mars
1883, 1 lydelse med beslutade dndringar; (x) “Niceklassificeringen” avse den klassificering
som har upprittats genom Nicedverenskommelsen om den internationella klassificeringen av
varor och tjanster for registreringsdndamal, undertecknad i Nice den 15 juni 1957, i lydelse
med beslutade dndringar; (xi) “licens” avse en licens for anvéindningen av ett méirke enligt en
fordragsslutande parts lag; (xii) “licenshavare” avse den person som har meddelats en licens;
(xiil) “fordragsslutande part” avse varje stat eller mellanstatlig organisation som é&r part till
denna konvention; (xiv) “diplomatkonferens” avse sammankallande av de fordragsslutande
parterna for att omarbeta eller dndra konventionen; (xv) “forsamlingen” avse den forsamling
som anges 1 artikel 23; (xvi) hdnvisningar till ett “ratifikationsinstrument” anses omfatta héan-
visningar till anslutnings- och godkédnnandeinstrument; (xvii) "Organisationen” avse Virlds-
organisationen for den intellektuella dganderétten; (xviii) “Infernationella byrdn” avse Orga-
nisationens internationella byrd; (xix) “generaldirektéren” avse organisationens generaldirek-
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tor; (xx) “tilldmpningsforeskrifier” avse de tillampningsforeskrifter till denna konvention som
ndmns 1 artikel 22; (xxi) hénvisningar till en “artikel”, “paragraf”, "punkt” eller "led” i en
artikel anses innefatta ocksi hénvisningar till motsvarande regel eller regler 1 tillimpnings{o-
reskrifterna; (xxii) "TLT 1994 " avse Konventionen om varumérkesritt undertecknad i Genéve
den 27 oktober 1994.

Artikel 2. Mdrken pa vilka konventionen dr tillamplig. 1 artikeln finns bestimmelser om maér-
ken som hor till konventionens tillimpningsomrade. Enligt paragraf (1) tar varje fordragsslu-
tande part tillimpa denna konvention pa mérken som bestér av kénnetecken som kan registre-
ras som mérken enligt dess lag. Enligt paragraf (2) &r konventionen tillimplig pa mérken for
varor (varumérken), tJanster (servicemérken) eller for savél varor som tjanster. Konventionen
ar dock inte tilldmplig pé kollektiv-, kontroll- eller garantiméarken.

I Finland har det inte gjorts atskillnad mellan varumérken och servicemérken, utan uttrycket
“varumérke" har ansetts omfatta varumérken for bade varor och tjénster. Till den del som sét-
tandet i kraft av konventionen forutsétter &ndringar i varumérkeslagen, anses édndringarna géilla
dven de kollektiv- och kontrollmérken som avses i varumérkeslagen, eftersom varumaérkesla-
gen enligt 2 § i den géillande lagen om kollektivméarken och 78 § i den foreslagna varumaérkes-
lagen tillimpas pé dessa, om inte ndgot annat foreskrivs i kapitel 8 om kollektiv- och kon-
trollmérken.

Artikel 3. Ansokan. 1 artikeln bestims om omstéindigheter som hénfor sig till ansokan. I para-
graf (1) bestaims om upplysningar eller uppgifter som ingar i eller bifogas till en ansdkan. Ut-
over begiran om registrering samt namn- och adressuppgifter ska sokanden i ansdkan ange
bland annat en avbildning av mérket, enligt vad som foreskrivs i tillimpningsforeskrifterna
samt en forklaring med en begéran om prioritet och eventuella upplysningar och bevisning till
stod for detta om sokanden Onskar dberopa prioritet frdn en dldre ansdkan eller skydd som
uppkommit pé grund av att varorna och/eller tjansterna har visats pa en utstéllning. I regel 2 i
tillimpningsforeskrifterna finns bestimmelser om ldémnande av namn och kontaktuppgifter i
regel 3 om avbildning av mirket. I ansdkan ska ocksé anges namnet pa de varor och/eller
tjénster for vilka registrering soks samt deras nummer enligt Niceklassificeringen. Enligt pa-
ragraf (1) far en fordragsslutande part dessutom kréva att avgifter, vilka avser en ansdkan, ska
betalas till myndigheten.

I paragraf (2) bestdms att en och samma ansokan fér avse flera varor och/eller tjénster, obero-
ende av om de hor till en eller flera klasser enligt Niceklassificeringen.

I paragraf (3) bestams att en fordragsslutande part far kréva att sbkanden ska ge bevis for att
mérket faktiskt anvénds in till myndigheten, inom den tidsfrist som anges i dess lag, nir en
forklaring om avsikt att anvéinda ett mérke har getts in enligt paragraf (1) (a) (xvi).

I paragraf (4) bestams att ingen fordragsslutande part far stélla upp andra krav 4n vad som
anges 1 paragraferna (1) och (3) samt i artikel 8 i anledning av en ansokan. I para-grafen be-
stdims dessutom om sddana krav som en fordragsslutande part sirskilt inte far uppstélla for en
ansokan sa lange ett forfarande pagér. Sddana forbjudna krav dr (i) att ett certifikat frén eller
ett utdrag ur ett bolagsregister ska ges in; (ii) att en upplysning om att sékanden utdvar indust-
riell eller kommersiell verksamhet ska ges in, eller att bevisning i detta avseende ska ges in;
(ii) att en upplysning om att s6kanden utfor aktiviteter som motsvarar de varor och/eller tjéns-
ter som listas i ansdkan ska ges in, eller att bevisning i detta avseende ska ges in; (iv) att be-
visning ska ges in for att visa att miirket har registrerats i ett varuméarkesregister hos en annan
fordragsslutande part eller hos en stat som har tilltratt Pariskonventionen, men inte dr en for-
dragsslutande part, med undantag for nir sokanden begir att artikel 6 d i Pariskonventionen
ska tillampas.
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Enligt paragraf (5) far en fordragsslutande part kriva att bevisning ska ges in till myndigheten
om den vid granskningen av en ansokan har skélig anledning att ifragasétta riktigheten av en
upplysning eller uppgift som ingér i ansokan.

I Finland finns bestimmelser om ansdkans innehall i 17 § i den géllande lagen och i 9 § i den
géllande varumirkesforordningen och i 16 § i den foreslagna varumérkeslagen. Den géllande
och den foreslagna varumérkeslagen forutsétter inte att samtliga uppgifter som réknas upp i
konventionen ska anges i varumirkesansokan. Till denna del har dock de fordragsslutande
parterna lamnats provningsrétt i fraga om de uppgifter som de forutsétter att ska ldmnas i an-
sokan.

Bestimmelser om aberopande av prioritet finns i 17—17 ¢ § 1 den gédllande varumérkesforord-
ningen och i 18 och 19 § i den foreslagna lagen. Bestimmelser om klassificering av varor och
tjanster finns i 16 § 1 den géllande lagen och i 17 § 1 den foreslagna lagen. I Finland iakttas
Niceklassificeringen. Bestimmelser om Niceklassificeringen finns i forordningen om séttande
i kraft av Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjénster vid re-
gistrering av varumérken (672/1973). Bestammelserna om prioritet och klassificering &r foren-
liga med artikel 3 i konventionen.

I Finland betalas en avgift for varumirkesregistrering till PRS. Bestdammelser om skyldighet
att betala avgift for att ansokan ska anses vara anhéngig finns i 17 § 1 den géllande lagen och i
16 § i den foreslagna lagen. Bestimmelser om skyldighet att betala avgift finns dessutom i la-
gen om avgifter for patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992) och i arbets- och
ndringsministeriets forordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
(938/2017).

Artikel 4. Representation; adress for delgivning. 1 artikeln bestims om ombud som anlitats
for ndgot forfarande hos myndigheten. Nérmare bestimmelser om ldmnade av ombudets
adressuppgifter finns i regel 4 i tillimpningsforeskrifterna. I paragraf (1) bestdéms om krav
som en fordragsslutande part far stélla for anlitande av ombud. Av ombudet kan krévas att
denne som sin adress uppger en adress inom det omrdde som foreskrivs av den fordragsslu-
tande parten. Dessutom ska enligt paragrafen en atgéard som foretas av eller gentemot ett om-
bud ha verkan som en étgérd foretagen av eller gentemot den person som i dvrigt utsett ombu-
det.

Enligt paragraf (2) far en fordragsslutande part kréva, for ett forfarande hos myndigheten, att
en sokande, innehavare eller annan berdrd person som varken har hemvist eller en reell och
faktisk industriell eller kommersiell verksamhet inom dess omrade ska foretrddas av ett om-
bud. Om representation inte kravs, far en fordragsslutande for ett forfarande hos myndigheten
kriva att en sokande, innehavare eller annan berdrd person ska ha en delgivningsadress pa
detta omréde.

I paragraf (3) bestims om anvindning av fullmakt, nér ett ombud utses. En fordragsslutande
part far krdva att ombudet ska utses genom en fullmakt som anger namnet pa den berdrda so-
kanden, innehavaren eller den andra berdrda personen, allt efter omsténdigheterna. Fullmakten
kan avse en eller flera ansokningar och begrinsa ombudets behdrighet till vissa handlingar.
Om en kommunikation ges in till myndigheten av en person som i kommunikationen anger sig
vara ett ombud men myndigheten vid tidpunkten for mottagandet av kommunikationen inte
har fatt den erforderliga fullmakten, far den fordragsslutande parten kriava att fullmakten ska
ges in till myndigheten inom den tidsfrist som den fordragsslutande parten har angett, som inte
fér underskrida den kortaste frist som foreskrivs i tillimpningsforeskrifterna.
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Enligt paragraf (4) far en fordragsslutande part krava att en kommunikation till myndigheten
fran ett ombud i anledning av ett forfarande hos myndigheten ska innehélla en hinvisning till
den fullmakt som ombudet handlar enligt.

Enligt paragraf (5) fér ingen fordragsslutande part stélla upp andra krav &n de som anges i pa-
ragraferna (3) och (4) samt artikel 8 med avseende pa de omsténdigheter som behandlas i
dessa bestimmelser.

I paragraf (6) bestams att en fordragsslutande part fir krdva att bevisning ska ges in till myn-
digheten om den har skélig anledning att ifrdgasétta riktigheten av en upplysning i négon
kommunikation som avses i paragraferna (3) och (4).

Enligt 31 § 1 mom. i den géillande varumérkeslagen ska den som anséker om ett varumirke
och som inte har hemvist i Finland ha ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet bo-
satt ombud, som har ritt att foretrdda sokanden i 4renden som ror ansdkan. Enligt 31 § 2 mom.
i lagen ska ocksa den som innehar ett registrerat varuméarke och som inte har hemvist i Finland
ha ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet bosatt ombud. En anteckning om om-
budet for innehavaren av ett varumarke ska goras 1 varumarkesregistret.

I Finland finns bestimmelser om representation i 12 § i forvaltningslagen, dér det foreskrivs
att ombudet ska forete fullmakt eller pa ndgot annat tillforlitligt sitt visa att han eller hon har
ratt att foretrdda huvudmannen. Fullmakten ska p&d myndighetens anmodan specificeras, om
det rader oklarhet om behdrigheten eller dess omfattning. En advokat och ett offentligt réttsbi-
trade ska forete fullmakt endast om myndigheten bestimmer det.

128 § i den foreslagna lagen foreskrivs huvudsakligen pa motsvarande sétt som i den géillande
lagen att varumérkessokande eller varumérkesinnehavare som inte har hemvist i Europeiska
ekonomiska samarbetsomradet ska ha ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet bo-
satt ombud. Enligt den géllande lagen ska sdkanden eller innehavaren samt ombudet ha haft
hemvist 1 Finland. Ombudet ska ha ritt att foretrdda varuméirkessékanden eller varumérkesin-
nehavaren i drenden som ror varumaérket och som har rétt att for sokanden eller innehavaren ta
emot delgivning av stdmning, kallelser och andra handlingar i mél och drenden som roér varu-
mérket, med undantag av staimning i brottmal och foreldggande for part att infinna sig person-
ligen infor domstol. Om det inte finns ett ombud, uppmanar PRS s6kanden eller innehavaren
att anméla ett ombud inom tidsfristen pd tvd ménader i enlighet med tillimpningsforeskrifter-
na. I den foreslagna bestimmelsen dr huvudregeln, med avvikelse fran forvaltningslagen, att
en fullmakt inte behover ges in till PRS, men att PRS kan begéra fullmakt av sérskilda skal.
Bestimmelsen dr forenlig med konventionen.

Artikel 5. Ingivningsdag. 1 artikeln bestims om ingivningsdagen. Enligt paragraf (1) be-
traktas som ingivningsdag i regel den dag dd myndigheten tog emot en ansdkan om vilken
ndrmare krav anges i paragrafen pa det sprak som kravs enligt artikel 8(2). En fordragsslu-
tande part far som ingivningsdag for en ansdkan foreskriva den dag dd myndigheten tog emot
endast vissa, men inte samthga upplysningar och uppgifter som avses i punkten (a), eller tog
emot dem pé ett annat sprak &n det som krdvs enligt artikel 8(2). For att & en mglvmngsdag
faststéilld far det forutsittas att bl.a. foljande uppgifter anges: upplysningar som gor det mojligt
att faststélla sokandens identitet, en tillréckligt tydlig avbildning av det marke registrering
sOks for och en forteckning dver de varor och/eller tjénster som registreringen soks for.

Enligt paragraf (2) far en fordragsslutande part foreskriva att ingivningsdag inte ska faststéllas
forrdn de foreskrivna avgifterna har betalats. Den fordragsslutande parten fér tillimpa detta
krav endast om den tilldimpade ett sddant krav vid den tidpunkt d& den blev bunden av denna
konvention.
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Enligt paragraf (3) ska forutséttningarna och tidsfristerna for rittelser enligt paragraferna (1)
och (2) anges i tillimpningsforeskrifterna. I paragraf (1) i regel 5 i tillimpningsforeskrifterna
bestidms att om en ansdkan inte uppfyller nagon av de forutsdttningar som foreskrivs i artikel
5(1)(a) eller (2)(a) ska myndigheten omedelbart foreldgga sokanden att uppfylla sddana forut-
sdttningar inom en tidsfrist som ska vara minst en manad om sdkandens adress finns pé den
berdrda fordragsslutande partens omrade och minst tvd manader om sdkandens adress finns
utanfor den berorda fordragsslutande partens omrade. Enligt paragraf (2) i regeln ar ingiv-
ningsdagen den dag da de foreskrivna upplysningar och uppgifter som anges i artikel 5(1)(a)
har tagits emot av myndigheten. I annat fall ska ans6kan behandlas som om den inte hade
getts 1n.

Enligt paragraf (4) far ingen fordragsslutande part stilla upp andra krav dn de som anges i pa-
ragraferna (1) och (2) i anledning av ingivningsdagen.

Varumérkeslagen innehéller inte bestimmelser om nér PRS anses ha tagit emot ansokan. En-
ligt 20 § i forvaltningslagen har ett forvaltningsérende inletts nir den handling som avser detta
har kommit in till en behorig myndighet. Enligt 18 § i forvaltningslagen anses en handling ha
kommit in till en myndighet den dag da den har getts in till myndigheten. Enligt 17 § i den
géllande lagen och 16 § i den foreslagna lagen forutsitts for att varuméarkesansokan ska bli
anhdngig en ansdkan som innehéller uppgifter om sdkanden, en forteckning Gver varorna och
tjdnsterna och ett tecken som kommit in till PRS och att avglft betalats for ansokan. Forutsétt-
ningarna for faststdllande av en inlimningsdag 4r férenliga med konventionen.

121 § i den foreslagna lagen foreskrivs att om ansdkan ar bristfillig, sdtter PRS ut en tva ma-
naders tidsfrist for avhjdlpande av bristen. Ansokningsdagen blir da den dag d& PRS har tagit
emot samtliga uppgifter som forutsétts i 16 § och avgiften. I den géllande lagen har det inte
funnits ndgon tidsfrist for att avhjilpa bristerna i ansdkan, utan tidsfristerna har baserat sig pé
PRS:s foreskrift (PRS/1827/01/2013). Tidsfristen for att avhjalpa bristerna i ansokan har i re-
gel varit en ménad. De foreslagna bestimmelserna dndrar till denna del ldget och gor att be-
stimmelserna blir forenliga med konventionen.

Artikel 6. En registrering for varor och/eller tidnster i flera klasser. 1 artikeln sigs att om va-
ror och/eller tjénster tillhorande flera klasser enligt Niceklassificeringen har tagits in i en och
samma ansdkan ska denna ansdkan leda till en och samma registrering.

Enligt 16 § i den géllande varumirkeslagen registreras varumairke i en eller flera klasser av va-
ror. Varumérkesklassificeringen faststills av PRS, vilket har genomforts genom PRS:s fore-
skrifter (PRS/2397/01/2012). M&jligheten att registrera ett mérke for flera varor eller tjénster
framgar ocksa av ordalydelserna i varumérkeslagens och varumarkesforordningens bestdm-
melser om innehallet i ansdkan. Enligt 17 § 1 mom. i varumérkeslagen ska i ansokan anges de
varor och klasser som mérket omfattar. Enligt 9 § 1 mom. 4 punkten i varumérkesférordning-
en ska ansdkan om registrering av varumérke innehalla uppgifter om de varor eller tjanster for
vilka mérket begirs bli registrerat samt om den klass till vilken varan eller tjénsten enligt so-
kandens mening i varje sarskilt fall ska hdnforas. 1 17 § i den foreslagna lagen finns nog-
grannare regler for klassificeringen av varor och tjénster én i den géllande lagen. Av ordaly-
delsen i den foreslagna bestimmelsen framgér pé motsvarande sitt att en varumérkesregistre-
ring kan innehalla varor och tjidnster som hor till flera klasser.

Artikel 7. Delning av ansékningar och registreringar. 1 artikeln bestdms om delning av an-
sokningar och registreringar. I paragraf (1) bestims ndr och pa vilket sétt en ansdkan som av-
ser flera varor och/eller tjanster fir delas upp, av sokanden eller pd dennes begéran, i tva eller
flera ansdkningar. De avdelade ansokningarna ska behélla den ursprungliga ansdkningens in-
givningsdag och den ritt till prioritet som kan foreligga for den. Varje fordragsslutande part
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ska, med forbehéll for punkten (a), kunna bestimma villkoren for en avdelad ansdkan, inbe-
gripet betalning av avgifter.

I paragraf (2) bestims om delning av registreringar. Pa delning av registreringar tillimpas pa-
ragraf (1). En delning av registrering ska vara tilldten under varje forfarande dér giltigheten av
en registrering bestrids infor myndigheten av tredje man eller under varje provning av ett
overklagande av ett beslut som myndigheten har fattat. En delning av registreringen &r tillaten
forutsatt att en fordragsslutande part kan utesluta mojligheten att dela registreringar om dess
lag tillater att tredje man gor invindning mot registreringen av ett mirke innan mérket &r regi-
strerat.

I Finland finns bestimmelser om delning av ansékningar och registreringar i 17 a § 1 den gil-
lande varumérkeslagen och i 9 a § i den géllande varuméarkesférordningen. Enligt 17 a § 1
mom. i varumérkeslagen anses som ansokningsdag for avskilda ansdkningar ansdkningsdagen
for den ursprungliga ansdkan. Om en del varor i den ursprungliga ansdkan har prioritet som
har erhéllits fore ansokningsdagen, foljer prioriteten dessa varor vid delningen. Enligt 17 a § 2
mom. i varumérkeslagen géller det som bestdims om ansdkan i 1 mom. i tillimpliga delar
ocksa registrering. I 20 § 1 den foreslagna lagen ska det foreskrivas pd motsvarande sétt om
fragan. I bestimmelserna har moéjligheten att dela upp en registrering inte begréansats till enbart
forfarandet vid verklagande, utan det ar majligt att dela upp registreringen nir som helst i an-
sOkningsfasen eller efter registreringen. Bestimmelserna uppfyller till denna del foreskrifterna
i konventionen.

Artikel 8. Kommunikationer. 1 artikeln bestims om kommunikationer under forfarandet. Arti-
keln géller sokandens, innehavarens eller annan berdrd persons kommunikationer till myndig-
heten. Daremot bestdms det inte om myndighetens kommunikationer i detta sammanhang. En-
ligt paragraf (1) tar varje fordragsslutande part vilja medel for 6verforing av kommunikation-
er.

I paragraf (2) bestims om kommunikationssprak. Varje fordragsslutande part far kriva att en
kommunikation dr pa ett sprak som godtas av myndigheten. Om myndigheten godtar mer &n
ett sprak, kan sdkanden, innehavaren eller annan berdrd person dldggas att anvinda ett visst
sprak. Ingen upplysning eller uppgift i en kommunikation far dock begéras pa mer én ett
sprak. Ingen fordragsslutande part far kréva bevittnande, notariebestyrkande, dkthetsintyg, le-
galisering eller annan certifiering av dverséttningar av en kommunikation. Om en fordragsslu-
tande part inte kréver att en kommunikation ska vara avfattat pa ett sprdk som godtas av myn-
digheten, far myndigheten kriva att en dversittning av denna kommunikation av en auktorise-
rad Oversittare eller ett ombud, till ett sprak som godtas av myndigheten, ska ges in inom en
rimlig tidsfrist.

I paragraf (3) bestims om undertecknande for kommunikationer i pappersform. Varje for-
dragsslutande part far kridva att en kommunikation i1 pappersform ska vara undertecknad av
sOkanden, innehavaren eller annan berérd person. Krav som géller undertecknande finns i re-
gel 6 i tillampningsforeskrifterna. Ingen fordragsslutande part far krdva bevittnande, notarie-
bestyrkande, dkthetsintyg, legalisering eller annan certifiering av ett undertecknande, forutom
i enlighet med en fordragsslutande parts lag, om undertecknandet avser ett avstdende frén en
registrering. En fordragsslutande part far dock kréva att bevisning ska ges in till myndigheten
om den har skélig anledning att ifrdgasitta riktigheten av ett undertecknande pa en kommuni-
kation i pappersform.

I paragraf (4) bestdims om elektronisk kommunikation eller elektronisk dverforing. Om en

fordragsslutande part tillditer kommunikation i elektronisk form eller genom elektronisk over-
foring, far den kréva att en sddan kommunikation ska uppfylla de krav som foreskrivs 1 till-
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lampningsforeskrifterna. 1 paragraf (6) i regel 6 i tillimpningsforeskrifterna bestims att en
fordragsslutande part far kriva att en kommunikation i elektronisk form ska bestyrkas genom
ett system for elektroniska bestyrkanden i enlighet med vad som foreskrivs av den fordrags-
slutande parten. I paragraf 8 i regeln bestdms att om en fordragsslutande part tillhandahaller
ingivande av en kommunikation i elektronisk form el-er genom elektronisk dverféring och
kommunikation har getts in pa detta sitt, ska den dag da myndigheten tog emot en sadan
kommunikation utgdra dagen for mottagandet av kommunikationen.

I paragraf (5) bestams att varje fordragsslutande part ska godta utformningen av en kommu-
nikation vars innehdall motsvarar det ifrdgavarande internationella modellformuléret, om ett
sadant finns, enligt vad som foreskrivs 1 tillimpningsforeskrifterna.

Paragraf (6) innehaller forbudet att ingen fordragsslutande part far uppstilla ytterligare krav,
med avseende pa vad som foreskrivs i paragraferna (1) till (5), 4n vad som foreskrivs i arti-
keln.

Enligt paragraf (7) reglerar artikeln inte sattet for kommunikation mellan en s6kande, inneha-
vare eller annan berord person och dess ombud.

Avseende inldmning av handlingar och formen iakttas i varumirkesérenden i regel forvalt-
ningslagen. Med avvikelse fran 19 § i forvaltningslagen ska varumirkesansokan och invénd-
ning alltid l&dmnas skriftligt. Det dr inte mojligt att muntligen inleda dessa drenden. Enligt 7 § i
varumdrkesforordningen ska sdkanden eller ombudet underteckna ansokan. I den foreslagna
lagen foreskrivs pa motsvarande sétt som i den géllande lagen att en ansdkan, invdndning och
en ansdkan om upphdvande eller ogiltigforklaring ska lamnas in skriftligt, men en underskrift
forutsatts inte uttryckligen i bestimmelsen. Enligt 22 § 2 mom. i forvaltningslagen och 9 § i
lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) behdver en
handling som har kommit in till en myndighet inte kompletteras med en underskrift, om hand-
lingen innehéller uppgifter om avséndaren och det inte finns anledning att betvivla handling-
ens autenticitet och integritet. Enligt 16 § 1 den foreslagna lagen inleds en varumérkesansdkan
i forsta hand genom en elektronisk ansdkan. Av sérskilda skél kan ansdkan ocksa ldmnas in pé
papper. P4 motsvarande sitt fornyas registreringar i regel via e-tjénsten, men av sérskilda skal
kan fornyelsen goras i pappersform. Pé avsindande av, form i, och ankomsttidpunkt for
elektroniskt meddelande tillimpas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas
verksamhet.

117 § i grundlagen tillforsdkras vars och ens rétt till eget sprak och egen kultur. Enligt 1 § i
spraklagen (423/2003) &r Finlands nationalsprék finska och svenska. Enligt grundlagen ska
vars och ens rétt att hos domstol och andra myndigheter i egen sak anvinda sitt eget sprak, an-
tingen finska eller svenska, samt att f expeditioner pa detta sprék tryggas genom lag. En va-
rumirkesansokan kan for tillféllet alltsd ldmnas in pé finska eller svenska. Enligt 7 § i varu-
markesforordningen bor av ansékningen atfoljande bilaga pa fraimmande sprék till register-
myndigheten inldmnas en till riktigheten bestyrkt overséttning till finska eller svenska spréket,
forsavitt myndigheten sa fordrar. Enligt 16 § 4 mom. i den foreslagna lagen kan varumérkes-
ansokan ocksd inlimnas pé engelska. Da ska sokanden vélja finska eller svenska som hand-
laggningssprak for ansdkan. Sokanden behdver inte ldmna in en dverséttning av sin ansékan
som &r avfattad pd engelska. Uppgifter behover séledes inte 1dmnas in pé flera sprék och regle-
ringen dverensstimmer med konventionen.

Artikel 9. Klassificering av varor och tjdnster. | artikeln bestims om den klassificering av va-
ror och tjdnster som anvénds i registrering och offentliggérande. Enligt paragraf (1) ska varje
registrering och kungorelse frdn en myndighet som avser en ansdkan eller en registrering och
som anger varor och/eller tjédnster ange namnet pd dessa varor och/eller tjénster, grupperade
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enligt klasserna i Niceklassificeringen, dér varje grupp ska foregas av numret pa den klass
som denna grupp av varor eller tjanster hor enligt denna klassificering och vara angivna enligt
den ordning som klasserna foljer enligt den angivna klassificeringen.

I paragraf (2) bestims om varor eller tjénster i samma eller olika klasser. Enligt artikeln far
varor eller tjanster inte anses likartade med varandra pa grund av att de féorekommer i samma
klass enligt Niceklassificeringen. Varor eller tjénster far inte heller anses olikartade gentemot
varandra pa grund av att de forekommer i olika klasser enligt Niceklassificeringen.

Enligt 16 § i1 den géllande varumirkeslagen registreras varumairke i en eller flera klasser av va-
ror. I Finland iakttas Niceklassificeringen pa det sétt som beskrivs ovan. Bestimmelser om in-
nehallet 1 registeruppgifter och kungorelser om varumairke finns i 2 och 22 § i varumarkesfor-
ordningen, dir det forutsitts att varorna och tjansterna offentliggdrs. I den foreslagna lagen
finns bestimmelser om klassificering av varumérke i 17 §.

Artikel 10. Andring av namn eller adress. 1 artikeln bestims om forfarande nér innehavarens
namn och/eller adress dndras. I paragraf (1) foreskrivs att om det inte foreligger nagon dnd-
ring av en innehavarens identitet, men ddremot en dndring av dennes namn eller adress, ska
varje fordragsslutande part godta att en begéran gors om att en anteckning av dndringen infors
i varumérkesregistret genom en kommunikation fran innehavaren med en upplysning om den
berdrda registreringens nummer och om den éndring som ska inforas. For begéran fir uppstél-
las krav som géller innehavarens namn, adress, ombud och innehavarens delgivningsadress.
Varje fordragsslutande part far kridva att en anlft ska betalas till myndigheten i anledning av
en saddan begéran. En enda begéran ska vara tillricklig &ven nir dndringen ror mer &n en regi-
strering.

I paragraf (2) bestdms att paragraf (1) ska ha motsvarande tillimpning om dndringen avser en
eller flera ansdkningar, eller s&vél en eller flera ansokningar som en eller flera registreringar.
Detta forutsétter att, i fall d& ndgot nummer &nnu inte har tilldelats ndgon av de berdrda an-
sokningarna eller det inte dr ként for sokanden eller dennes ombud, begéran identifierar den
ansokan pé annat sitt enligt vad som foreskrivs i regel 7 1 tillimpningsforeskrifterna.

I paragraf (3) bestdms att paragraf (1) ska ha motsvarande tillimpning betrdffande dndringar
av ett ombuds namn eller adress, i forekommande fall, och, betrdffande &ndringar i en adress
for delgivning, i forekommande fall.

Paragraf (4) innehéller forbudet att ingen fordragsslutande part fér stélla upp andra krav én de
som anges 1 paragraferna (1) till (3) och i artikel 8 i anledning av en begiran som avses i arti-
keln. Det innebér sdrskilt att inget krav pé ett bestyrkande avseende &ndringen far stéllas upp.

I paragraf (5) bestdms att varje fordragsslutande part far kréva att bevisning ska foretes infor
dess myndighet i fall dd denna myndighet har skilig anledning att tvivla pa riktigheten av na-
gon uppgift i en begédran.

Namnéndring for varumérkesinnehavaren eller dennes ombud begirs fran PRS med en anso-
kan dir varumirkets registernummer och innehavarens eller ombudets nya namn framgar. 1
frdga om utldndska innehavare har PRS i praktiken forutsatt inlimnande av ett dokument som
visar namnéndringen, sdsom handelsregisterutdrag. Nir det géller namnéndringar for fin-
landska varuméirkesinnehavare och ombud, sérskilt foretag, kan PRS i sina register sjdlv kon-
trollera att de &r riktiga. For utlaindska sokandes och ombuds del forekommer det mer fel och
oklarheter i dndringsanmélningar, sa for deras del kan det ldttare uppkomma misstanke om att
uppgifterna eventuellt inte dr riktiga och séledes finnas storre behov av att begira bevis.
Adresséndring antecknas pé begéran. I varumérkesdrenden tas det i Finland inte ut avgift for
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andring av namn och adresser. Enligt 3 § i arbets- och niringsministeriets forordning om Pa-
tent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer dr prestationer som avses i 3 § 4 mom.
i lagen om avgifter for patent- och registerstyrelsens prestationer for vilka PRS inte tar ut na-
gon avgift bland annat 5) antecknande av adressdndring i de register som fors av PRS eller
ndmnden for ombud for industriellt réttsskydd, och 12) anteckning som géller éndring av
namn, hemort och ombud i bl.a. varumarkesregistret. Bestimmelser om begéiranden om &and-
ring av varumérke finns i 44 § i den foreslagna lagen och bestimmelser om det narmare inne-
héllet i begdranden om &ndring finns i varumérkesforordningen.

Artikel 11. Andring av innehavet av en registrering. 1 artikeln bestims om forfarandet vid
andring av innehavet av en registrering. [ paragraf (1) bestdms att om en &ndring har skett av
innehavarens identitet, ska varje fordragsslutande part godta att en begidran om att en anteck-
ning av dndringen infoérs i myndighetens varumaérkesregister, gors av innehavaren eller den
person som har dvertagit innehavet genom en kommunikation som anger den berérda registre-
ringens registreringsnummer och den dndring som ska inforas. I paragrafen bestims ocksa om
olika handlingar som den fordragsslutande parten far kréva att en begiran ska atfoljas av, om
andringen foljer av ett avtal, en fusion eller ndgon annan anledning. Dessutom far den for-
dragsslutande parten krdva sddana upplysningar om innehavaren och den nye innehavaren
som specificeras ndrmare i punkt (f). Varje fordragsslutande part far 4ven kréva att en avgift
ska betalas till myndigheten i anledning av en sddan begéran. Dessutom bestdms i punkt (i)
om &ndring av innehav i en situation dir dndringen inte avser alla de varor och/eller tjénster
som omfattas av innehavarens registrering.

I paragraf (2) bestims om éndring av innehavet av en ansdkan. Enligt paragrafen ska paragraf
(1) i regel ocksa tillimpas pa dndring av innehavet av en ansdkan.

I paragraf (3) bestims om forbud mot ytterligare krav. Enligt paragrafen far ingen fordrags-
slutande part stélla upp andra krav 4n de som anges i paragraferna (1) och (2) samt i artikel 8 i
anledning av en séddan begéran som avses i artikeln. Det innebér sérskilt att ett foreteende av
ett intyg fran, eller utdrag ur ett handelsregister inte far krdvas forutom vid fusioner.

Enligt paragraf (4) far en fordragsslutande part kriava att bevisning eller ytterligare bev1sn1ng
ska foretes, infor myndlgheten ndr denna myndighet har skilig anledning att tvivla pé riktig-
heten av en uppgift som ingér i begéran eller i en handling.

Bestdmmelser om Overlételse av varumérke finns i 32 § i den géllande lagen. Bestdmmelser
om registeranteckning av dverlatelse finns i 33 § i lagen. Enligt 33 § 1 mom. i lagen ska an-
teckning om Overlatelse av registrerat varumirke pa begiran goras 1 varumérkesregistret. Be-
stimmelser om innehéllet 1 begéran finns i 14 § i varumérkesforordningen, déir det foreskrivs
att ansokan om anteckning i varumérkesregistret angéende overlételse eller annan 6vergang av
registrerat varumirke ska innehélla uppgifter om sdkanden motsvarande dem som avses i 9 §
1 mom., dvs. s6kandens namn eller firma, hemort och adress. Om anmélaren &r annan 4n den
nye innehavaren av varumirket, ska ansokningshandlingarna innehélla dennes samtycke till
den begirda atgédrden. Till ansokan ska dessutom fogas 1) en handling som utvisar méarkets
overgéng och av vilken framgar vilka varor eller tjdnster 6vergangen géller, om den inte géller
registreringen i sin helhet, och 2) hemlandsbevis, om ett sddant behdvs enligt 28 § i varumér-
keslagen. PRS tar ut en avgift om &ndring av dganderdtten. Bestimmelser om skyldighet att
betala avgift finns i lagen om avgifter for patent- och registerstyrelsens prestationer och i ar-
bets- och ndringsministeriets forordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda pre-
stationer.

I den foreslagna lagen finns bestimmelser om dverlételse av varumérke i 37 § och om regis-
teranteckning av dverldtelse i 38 §. Overlételsen antecknas pa begiran i varumérkesregistret
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och nidrmare bestimmelser om innehéllet i begdran som avser dverlatelse och de handlingar
som ska fogas utfirdas enligt 44 § genom forordning av statsradet. Regleringen uppfyller de
krav som anges i konventionen.

Artikel 12. Rdttelse av misstag. 1 artikeln bestdms om forfarande for rattelse av misstag. I pa-
ragraf (1) bestims om rattelse av misstag med avseende pé en registrering. Enligt artikeln ska
varje fordragsslutande part godta att en begiran om rittelse av ett misstag som har skett i en
ansokan eller i en annan begiran som har kommunicerats till myndigheten och som aterfinns i
dess varuméirkesregister och/eller i en kungdrelse frén myndigheten ska kunna géras av inne-
havaren genom en kommunikation som anger registreringsnumret for den ifrdgavarande regi-
streringen, det misstag som ska réttas och den rittelse som ska foras in. Varje fordragsslutande
part far kréva att begiran ska ange innehavarens eller ombudets namn och adress. Dessutom
far en fordragsslutande part kréva att en avgift ska betalas till myndigheten i anledning av be-
géran. En begiéiran ska vara tillrdcklig ocksé i fall da rittelsen hanfor sig till fler dn en reglstre-
ring av samma person, under forutséttning att misstaget och den begirda réttelsen &r den-
samma for varje registrering och att registreringsnummer for samtliga berdrda registreringar
anges 1 begéran.

I paragraf (2) bestims om réttelse av misstag med avseende pa en ansokan. Paragraf (1) ska
tillimpas dven pa rittelse av ett sidant misstag, nir de krav som anges nérmare i paragraf (2)
uppfylls.

I paragraf (3) bestims att ingen fordragsslutande part fér stélla upp andra krav én de som
anges 1 paragraferna (1) och (2) och i artikel 8 i anledning av en begiran som avses i artikeln.

I paragraf (4) bestams att bevisning ska foretes infor myndigheten i fall d& myndigheten har
skélig anledning att tvivla pa att det pastadda misstaget verkligen dr ett misstag.

Enligt paragraf (5) ska en fordragsslutande parts myndighet ritta sina egna misstag utan av-
gift, ex officio eller pa begéran.

Enhgt paragraf (6) ér ingen fordragsslutande part skyldig att tillimpa paragraferna (1), (2) och
(5) pé misstag som enligt dess lag inte kan réttas.

I Finland finns bestdmmelser om komplettering av handlingar i 22 § i forvaltningslagen. En-
ligt bestimmelsen kan en part ocksé pa eget initiativ komplettera sin ansdkan eller nagon an-
nan handling som parten har gett in for behandlingen av ett drende, samt under behandlingens
lopp ge in sddana handlingar som behovs for att drendet ska kunna avgdras. I 50 § i forvalt-
ningslagen finns bestimmelser om réttelse av sakfel och i 51 § r bestimmelser om réttelse av
skrivfel. Enligt 51 § i forvaltningslagen ska en myndighet rétta uppenbara skriv- eller raknefel
eller andra jamforbara klara fel i sitt beslut. Ett fel far dock inte rittas, om réttelsen leder till
ett resultat som &r oskaligt for en part och felet inte har foranletts av partens forfarande. Enligt
52 § i forvaltningslagen behandlar en myndighet ett réttelsedrende pa eget initiativ eller pa en
parts yrkande. Regleringen uppfyller de krav som anges i konventionen.

I Finland ér réttelse av fel avseende namn, hemvist och ombud i en registrering eller ansokan
avgiftsfri pa det sétt som anges ovan. Ett fel i ett registrerat mérke kan réttas till genom en
andring 1 méirket, om en sddan dndring dr ovasentlig pa det sitt som avses i 23 § i varumérkes-
lagen och inte indrar helhetsintrycket av mérket. Bestimmelser om @ndring av mérke finns pa
motsvarande sitt i 25 § i den foreslagna lagen. Andring av mirke #r avgiftsbelagd.

PRS kan dessutom enligt 52 § i den géllande och 27 § i den foreslagna lagen undanréja sitt
beslut om registrering av varumérke, om PRS efter registreringen far kdinnedom om en tidi-
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gare internationell registrering, ett dldre EU-varumirke eller en ansdkan om andring av EU-
varumirke till ett nationellt varumérke och detta dldre varumérke omfattar samma varor eller
tjénster som det registrerade varumaérket. Enligt 52 § 3 mom. i den géillande lagen kan PRS
dessutom undanrdja ett felaktigt beslut och avgora érendet pa nytt, om det innan invindnings-
tiden 16pt ut framgér att registreringsbeslutet grundar sig pa ett uppenbart handlédggningsfel.
Bestimmelsen i 27 § 1 mom. i den foreslagna lagen omfattar sakfel, fel i forfarandet och
skrivfel avseende en registrering eller en anteckning som gjorts i registret.

Artikel 13. Varaktighet och fornyelse av en registrering. 1 artikeln bestims om varaktighet
och fornyelse av en registrering. | paragraf (1) bestims om upplysningar och uppgifter som
ingar i eller ska &tfolja en begéiran om fornyelse samt om avgift. Enligt artikeln far varje for-
dragsslutande part krdva att en fornyelse av en registrering forutsétter att en begdran hiarom
ges in och att denna begéran innehéller samtliga eller vissa upplysningar som anges i artikeln.
Varje fordragsslutande part far kriva att en avgift betalas till myndigheten f6r en begéran om
fornyelse. Dessutom fér varje fordragsslutande part kréva att en begiran om fornyelse ska ges
in och att den dértill horande avgiften ska betalas till myndigheten, inom den tid som anges i
den fordragsslutande partens lag, som inte far underskrida den kortaste tiden som foreskrivs i
tillimpningsforeskrifterna. I regel 8 i tillimpningsforeskrifterna bestdms att den tid under vil-
ken en begéran om fornyelse kan ges in och fornyelseavgiften betalas ska borja minst sex ma-
nader fore den dag da fornyelsen ska ske och sluta tidigast sex ménader efter denna dag.

Enligt paragraf (2) far ingen fordragsslutande part stélla upp andra krav dn vad som anges i
paragraf (1) och i artikel 8 i anledning av en begéran om fornyelse. Det innebér sérskilt att det
1 samband med begiran om fornyelse inte far krdvas (i) en avbildning eller annan identifikat-
ion av market; (i) foreteende av bevis om att mérket har registrerats, eller att dess registrering
har fornyats i ndgot annat varumirkesregister; (iii) foreteende av en forklaring och/eller bevis-
ning rorande anvéndning av mérket.

Enligt paragraf (3) far varje fordragsslutande part krdva att bevisning ska foretes hos dess
myndighet, om myndigheten har skélig anledning att tvivla pa riktigheten av begéran om for-
nyelse.

Enligt paragraf (4) far ingen fordragsslutande parts myndighet géra nagon materiell gransk-
ning av registreringen i samband med en férnyelse.

Enligt paragraf (5) ska den forsta registreringsperioden och varje fornyelseperiod vara 10 ar.

122 § i den géllande Varuméirkeslagen anges att registrering géller fran dagen for ansékning-
ens ingivande till dess tio ar forflutit frén reglstrerlngsdagen Registrering fornyas pa inneha-
varens ansokan, varje gang for tio ar frdn utgangen av foregéende registreringsperiod. En regi-
strering kan fornyas tidigast ett &r fore och senast sex manader efter registreringsperiodens ut-
gang. Fornyelse kraver inte alltid ansdkan, utan registreringen av ett mérke fornyas utan sepa-
rat ansdkan, om avgiften for fornyelsen har betalats. Enligt 22 § 4 mom. behdvs en ansékan
om registrering dock, om innehavaren i samband med fornyelsen vill géra ndgon éndring i an-
teckningarna i registret. Nérmare bestimmelser om innehallet i ansdkan om fornyelse finns i
12 § 1 varumérkesforordningen. Om registreringen fornyas i enlighet med 22 § 4 mom. genom
att fornyelseavgiften betalas, ska registernumret, betalarens namn och adress ndmnas.

Bestdmmelser om fornyelse av registrering finns i 30 § i den foreslagna lagen. Fornyelsetid-
punkterna for registrering motsvarar den géllande lagen. Varaktigheten for registreringen ska
med avvikelse fran den gillande lagen réknas fran ansdkningsdagen for varumérket, inte regi-
streringsdagen. Enligt 30 § 2 mom. i den foreslagna lagen ska ansdkan om fornyelse av regi-
strering goras via PRS:s e-tjénst, men av sérskilda skél kan det godkénnas att ansdkan om for-
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nyelse ldmnas in 1 pappersform. Den gillande och den foreslagna regleringen uppfyller kon-
ventionens krav.

Artikel 14. Rdttsmedel vid underldtenhet att iaktta tidsfrister. 1 artikeln bestdms om réttsme-
del vid underlatenhet att iaktta tidsfrister. I regel 9 i tillimpningsforeskrifterna bestims om
minimitidsfrister for olika rattsmedel och om detaljerna samt om undantag da den fordragsslu-
tande parten inte behover gora riattsmedel tillgdngliga. Enligt paragraf (1) far en fordragsslu-
tande part medge en forlangning av en tidsfrist for en atgird under ett forfarande hos myndig-
heten som avser en ansokan eller en registrering, om en begéran i detta avseende ges in till
myndigheten fore utgangen av tidsfristen.

I paragraf (2) bestims om rittsmedel, om en sokande, innehavare eller annan berdrd person
har underlatit att iaktta en tidsfrist for en &tgérd under ett forfarande hos fé’)rdragsslutande parts
myndighet av en ansokan eller en registrering. D& ska den fordragsslutande parten gora till-
géngliga ett eller flera av foljande rittsmedel i Overensstimmelse med vad som foreskrivs i
tillimpningsforeskrifterna, om en begéran i detta hinseende getts in till myndigheten: (i) en
forléngning av den ifragavarande tidsfristen for den tid som foreskrivs i tillampningsforeskrif-
terna; (ii) fortsatt handliggning av ansokan eller registreringen; (iii) aterstdllande av sdkan-
dens, innehavarens eller annan berérd persons rattigheter med avseende pa ansokan eller regi-
streringen, om myndigheten finner att underlatenheten att iaktta tidsfristen har intréffat trots
att sddana atgérder har vidtagits som krévts av omsténdigheterna eller, i enlighet med den {or-
dragsslutande partens val, att underlatenheten har skett oavsiktligt.

Enligt paragraf (3) ska ingen fordragsslutande part vara skyldig att meddela foreskrifter be-
traffade de rdttsmedel som avses i paragraf (2) 1 anledning om de undantag som foreskrivs i
tillimpningsforeskrifterna.

Enligt paragraf (4) far varje fordragsslutande part krdva att en avgift ska betalas i anledning
av de rittsmedel som avses i paragraferna (1) och (2).

Enligt paragraf (5) far ingen fordragsslutande part uppstélla andra krav 4n de som anges i ar-
tikel 14 och 1 artikel 8 1 anledning av de rattsmedel som avses i paragraf (2).

I varumérkeslagen finns for nidrvarande inte bestimmelser om forldngning av tidsfristen, fort-
satt handldggning eller &terstdllande av réttigheter efter att tidsfristen gatt ut. I denna proposit-
ion foreslas det att varumérkeslagen dndras sé att den motsvarar de krav som stélls upp 1 arti-
keln. 122 § i den foreslagna lagen finns en bestimmelse om fortsatt behandling av en ansékan
som forfallit. Forfarandet enligt bestimmelsen motsvarar led (ii) i1 paragraf (2) i artikeln. So6-
kanden ska inom tva ménader fran utgéngen av tidsfristen begéra att handldggningen fortsat-
ter, i samband med begidran ge sitt utldtande, presentera utredning eller avhjilpa bristerna samt
betala avgiften. Fortsatt behandling 4r mojlig endast i situationer ddr PRS har papekat att det
finns brister 1 ans6kan eller absoluta eller relativa avslagsgrunder som riktar sig till ansdkan
eller vid handldggning av begiranden om &ndring och anteckning enligt 44 §. Begrédnsningen
foljer regel 9 (4) i tillimpningsforeskrifterna.

Artikel 15. Skyldighet att tilldmpa Pariskonventionen. Enligt artikeln ska varje fordragsslu-
tande part tillimpa de bestdmmelser i Pariskonventionen som avser mérken.

Finland anslét sig till Pariskonventionen for skydd av den industriella dganderétten den 20
september 1921.
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Artikel 16. Mdrken avseende tidnster. 1 artikeln bestdms att varje fordragsslutande part ska
registrera mérken for tjénster och tillimpa de bestimmelser i Pariskonventionen som avser va-
rumérken for sddana méarken.

Som det konstaterats ovan, gors det i Finland inte atskillnad mellan varumérken som géller va-
ror och servicemérken. I 1 § i den géllande varumérkeslagen anges att vad som i lagen fore-
skrivs om varor géller pad motsvarande sétt dven tjdnster. [ 2 § 1 punkten i den foreslagna lagen
foreskrivs att det med varumérke avses ett tecken som i naringsverksamhet anvands som kén-
netecken for varor och tjénster. Regleringen uppfyller siledes de krav som anges i konvent-
ionen.

Artikel 17. Begdran om anteckning om licensavtal. 1 artikeln bestims om begédran om anteck-
ning om licensavtal. [ paragraf (1) bestims om krav i friga om en begiran om anteckning om
licensavtal som en fordragsslutande part far stdlla upp for begdran om anteckning, om den
fordragsslutande partens lag innehéller bestimmelser om inférande av en antecknlng om ett li-
censavtal hos dess myndighet. Bestimmelser om upplysningar som ska ingé i begidran om an-
teckning och dokument som bevisar licensavtalet finns i regel 10 i tillimpningsforeskrifterna.

I paragraf (2) bestims att varje fordragsslutande part far kriva att en avgift ska betalas till
myndigheten i anledning av inférande av en anteckning om ett licensavtal.

I paragraf (3) bestdms att en enda begéran ska vara tillrdcklig 4ven om licensavtalet hinfor sig
till mer &n en registrering, under forutséttning att registreringsnumren for samtliga berdrda re-
gistreringar anges 1 begéran, att innehavaren och licenshavaren dr desamma for samtliga regi-
streringar och att begdran anger omfattningen av licensavtalet, i enlighet med tillimpningsfo-
reskrifterna.

I paragraf (4) bestdms att ingen fordragsslutande part fér stélla upp andra krav &n vad som
anges 1 paragraferna (1) till (3) och i artikel 8 i anledning av en anteckning om ett licensavtal
hos dess myndighet. Det innebér sarskilt att foljande krav inte far stillas upp: (i) féreteende av
ett registreringsbevis for det mirke som licensavtalet avser; (ii) foreteende av licensavtalet el-
ler en Overséttning av det; (iii) angivande av de ekonomiska villkoren i licensavtalet. Det
sagda giller oavsett om det finns en skyldlghet under en fordragsslutande parts lag som géller
avsldjande av information i annat syfte én att registrera en licens i varumérkesregistret.

I paragraf (5) bestims att varje fordragsslutande part far kréva att bevisning ska foretes hos
myndigheten, om myndigheten har skilig anledning att tvivla pé riktigheten av en uppgift i
begiran eller i ndgot av de dokument som avses i tillimpningsforeskrifterna.

Enligt paragraf (6) ska paragraferna (1) till (5) 4ga motsvarande tillimpning med avseende pé
en begidran om anteckning om ett licensavtal avseende en ansdkan, om en fordragsslutande
parts lag innehéller foreskrifter om saddana anteckningar.

Bestdmmelser om licens finns i 34 § 1 den géllande varumérkeslagen. Enligt bestimmelsen ska
om licens pé begéran anteckning goras i varumérkesregistret. Enligt 15 § i varumérkesforord-
ningen kan ansdkan om registrering av licensupplatelse goras av varumérkets innehavare eller
licenstagaren. Ansokningen ska innehélla uppgift om licenstagarens namn eller firma, hemort
och adress, dagen for licensavtalet samt dven de begrinsningar i licenstagarens ritt, som even-
tuellt avtalats. Licensavtalet ska fogas till ans6kan. PRS tar ut en avgift om anteckning av li-
cens. Enligt 5 § i varumirkesforordningen ska ett omndmnande av begédran om anteckning in-
foras utan drojsmal efter att begéran framstéllts. Enligt 14 § 1 forordningen ska en ansdkan om
anteckning i varumérkesregistret innehalla motsvarande uppgifter om sékanden som en vanlig
varumérkesansokan.
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Bestdmmelser om anteckning av licens i varumirkesregistret finns i 43 § i den foreslagna la-
gen. Enligt bestimmelsen antecknas licens i varumarkesregistret pa en till PRS riktad begéran
av varumirkessokanden eller varumérkesinnehavaren eller licenstagaren. Narmare bestdm-
melser om innehéllet i begéran och de handlingar som ska fogas till begiran utférdas enligt 44
§ genom forordning av statsrddet. Den foreslagna lagen innehéller inte ldngre en bestdmmelse
som anges i 34 § 1 mom. i den géllande lagen, att PRS kan végra gora sadan anteckning, om
licenstagarens anvandning av mérket uppenbarligen ar dgnad att vilseleda allmédnheten. Ef-
tersom artikel 17 (4) forbjuder andra krav pa anteckning av licensavtal dn de som ndmns i pa-
ragraf (4), foresléds att omndmnandet av vigran pé grund av att anvéndningen é&r dgnad att vil-
seleda allménheten stryks ur varumérkeslagen. Till denna del &ndras varumérkeslagen sa att
den motsvarar de krav som anges i artikeln.

Artikel 18. Begdran om tilldgg till eller upphérande av en anteckning om ett licensavtal. 1 ar-
tikeln bestdms om begdran om tillagg till eller upphorande av en anteckning om ett licensav-
tal. [ paragraf (1) bestims att om en fordragsslutande parts lag innehéller bestimmelser om att
ett licensavtal ska antecknas hos dess myndighet, far den fordragsslutande parten kréva att en
begdran om tilldgg till eller upphérande av anteckningen om ett licensavtal ska goras i enlighet
med de forutsittningar som foreskrivs i tillimpningsforeskrifterna och atféljas av de handling-
ar till stod for begiran som foreskrivs i tillimpningsforeskrifterna. Bestimmelser om innehal-
let i begéran och handlingar till stod for begéran finns i regel 10 i tillimpningsforeskrifterna.

Enligt paragraf (2) ska artikel 17(2) till (6) 4ga motsvarande tillimpning pa en begidran om
tilldgg till eller upphorande av en anteckning om ett licensavtal.

Som det konstaterats ovan, ska enligt 34 § i den géllande varumarkeslagen en anteckning om
licens pé begéran goras i Varumarkesreglstret [ 15 § i varumérkesforordningen finns bestdm-
melser om registrering av licensupplatelse och om innehallet i ansokan. Bestdmmelserna kan
dven tilldmpas pa ans6kningar om andring av licens. P4 motsvarande sétt dr den foreslagna la-
gens 43 § om registeranteckning om licens tillimplig p& ansokningar om éndring av licens.

I 34 § i den géllande lagen foreskrivs, att om det visas att licensen har upphort att gilla, ska
anteckningen avforas ur registret. [ 43 § i den foreslagna lagen konstateras att, nir det visas att
licensen har upphort att gélla eller nér licenstagaren begér avforande, ska anteckningen av{o-
ras ur varumarkesregistret. Regleringen uppfyller de krav som anges i konventionen.

Artikel 19. Verkan av utebliven anteckning om ett licensavtal. 1 artikeln bestdms om verkan
av utebliven anteckning om ett licensavtal. Enligt paragraf (1) ska den omstindigheten att ett
licensavtal inte har antecknats hos myndigheten eller hos ndgon annan myndighet hos en for-
dragsslutande part, inte paverka giltigheten av registreringen av det mérke som licensavtalet
avser eller skyddet for detta mérke.

Enligt paragraf'(2) far en fordragsslutande part inte kréva att en anteckning om ett licensavtal
ska vara en forutséttning for de rittigheter som licenshavaren kan ha enligt den fordragsslu-
tande partens lag att delta i intrdngsforfaranden som har inletts av innehavaren, eller for att er-
hélla skadestdnd genom s&dana forfaranden for intrdng i det mérke som licensavtalet avser.

Enligt paragraf (3) far en fordragsslutande part inte kréva att en anteckning om ett licensavtal
ska vara en forutsittning for att en licenshavares anviandning av mirket ska anses utgoéra en
anviandning av innehavaren i forfaranden rérande forvérv, uppratthéllande och sékerstillande
av rétt till mirken.

Enligt 34 § 2 mom. i den géllande varumérkeslagen och 43 § 2 mom. i den foreslagna lagen ar
en licens som inte har antecknats i varumérkesregistret inte bindande mot tredje man som
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handlat i god tro. Bestimmelsen har dock inte inverkan pa giltigheten eller skyddet for det va-
rumérke som licensen géller, sa regleringen ér till denna del forenlig med konventionen.

145 § i den géllande varumérkeslagen foreskrivs att har till ndgon upplatits ensamrétt att hér i
landet anvénda registrerat varumaérke och har sddan licens blivit antecknad i varumérkesregist-
ret, ska i mal om intrdng i varumirkesritt bdde mairkets innehavare och licenstagaren anses
som malsédgande. Regleringen é&r till denna del inte forenlig med artikel 19(2) i konventionen,
utan kraver en dndring, eftersom anteckning av licens i varumarkesregistret inte kan vara en
forutsattning for rdtten att delta i behandling av mal om intrang eller att f4 skadestdnd for in-
tranget. Betriffande kravet i artikel 19(2) 1 konventionen ér det mdjligt avge en forbehéllsfor-
klaring i ratifikationsinstrumentet i enlighet med artikel 29(4) i konventionen, dér det krévs att
ett licensavtal antecknas som en forutséttning for den ratt som licenshavaren kan ha att bitrdda
ett intrangsforfarande som inletts av innehavaren eller att, genom sddana forfaranden, erhélla
skadestand. Det foreslas dock inget forbehall. I artiklarna 25.3 och 25.4 stills inget krav pa att
licensen ska vara antecknad i registret for att licenstagaren ska ha rétt att delta i atgérder och
erhélla skadestand. Saledes forutsétts 1 42 § 4 och 5 mom. i den foreslagna lagen inte att en an-
teckning ska goras 1 varumérkesregistret for att licenstagaren ska kunna inleda rittsliga atgér-
der eller erhalla skadestand.

126 § 2 mom. i den géllande lagen och i 46 § 3 mom. 3 punkten i den foreslagna lagen konsta-
teras att som verkligt bruk av ett varumérke betraktas ocksa anvindning av varumérket med
dess innehavares samtycke. Samtycket omfattar ocksa licenser som varumérkesinnehavaren
gett och det forutsitts inte att licensen antecknats i registret for att bruk enligt ett licensavtal
ska betraktas som anvindning av varumirket. Bestimmelserna uppfyller saledes de krav som
anges 1 artikel 19(3).

Artikel 20. Uppgift om ett licensavtal. 1 artikeln bestdms att om en fordragsslutande part kré-
ver att en uppgift ska limnas om att mirket anvénds enligt ett licensavtal, s ska en underla-
tenhet att helt eller delvis iaktta detta krav, inte paverka giltigheten av registreringen av det
mérke som licensen avser eller skyddet for detta mirke och ska inte heller paverka tillamp-
ningen av artikel 19(3).

I Finland fOrutsdtts inte meddelande om att mérket anvénds enligt ett licensavtal. Det &r inte
heller obligatoriskt att anteckna licensen i registret.

Artikel 21. Yttrande i fall da avsikt foreligger att meddela beslut om avslag. Enligt artikeln
far en ansokan eller en begéran inte helt eller delvis avslas av en myndighet utan att sokanden
eller den som har framstéllt begéran har getts mojlighet att yttra sig 6ver det avsedda avslaget
inom en rimlig tid. Detta géller dock inte en sddan situation dér den person som har begirt
rattsmedlet redan har haft mdjlighet att avge ett yttrande 6ver de omsténdigheter pé vilka be-
slutet ska grundas.

119 § i den géillande varumérkeslagen foreskrivs att om s6kanden inte iakttagit vad som be-
stims om ansOkan eller om registermyndigheten annars finner hinder for bifall av ansokan,
ska sokanden foreldggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta réttelse, vid dventyr att an-
sOkan avskrivs. I 19 § 2 mom. i lagen foreskrivs att om registermyndigheten anser att det finns
hinder for att bifalla ansokan dven efter det yttrande har avgetts, ska ansokan avslés till den
del det finns hinder for att bifalla den, om det inte finns anledning att sdtta ut en ny tid. I den
foreslagna lagen foreskrivs om provning av ansdkan i 21 §. Déar sdgs att om ansdkan inte upp-
fyller de villkor som anges i 16—19 § eller om registreringen &r forenad med en avslagsgrund
enligt 12—13 §, satter PRS ut en tvd ménaders tidsfrist for avhjdlpande av bristen, givande av
utlatande och presentation av utredning. Aven i 34 § i forvaltningslagen foreskrivs att innan
ett d&rende avgors ska en part ges tillfdlle att framfora sin asikt om drendet och avge sin forkla-
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ring med anledning av sddana yrkanden och sddan utredning som kan inverka péa hur drendet
kommer att avgoras. Regleringen uppfyller sdledes de krav som anges i konventionen.

Artikel 22. Tilldmpningsforeskrifter. 1 artikeln bestdms om de tillimpningsforeskrifter som &r
bifogade till konventionen. I paragraf (1) bestims om innehallet i tillimpningsforeskrifterna.
Tillampningsforeskrifterna innehaller ocksé internationella modellformulér.

Enligt paragraf (2) om dndring av tillimpningsforeskrifterna ska med forbehéll f6r vad som
foreskrivs 1 paragraf (3) dndringar i tillimpningsforeskrifterna kréva tre fjérdedels majoritet av
de avgivna rosterna.

I paragraf (3) bestims om kravet pa enhéllighet, som tillimpas pa &ndring av vissa bestdm-
melser som ndmns sérskilt i tillimpningsforeskrifterna.

Enligt paragraf (4) ska bestimmelserna i konventionen ha foretrdde i hindelse av konflikt
mellan bestimmelserna i konventionen och i tillimpningsforeskrifterna.

Artikel 23. Férsamling. Enligt paragraf (1) ska de fordragsslutande parterna ha en férsam-
ling, dar varje fordragsslutande part ska foretrddas av en delegat som kan bitrddas av ytterli-
gare en delegat, radgivare och experter. Varje delegat far endast foretrdda en fordragsslutande
part.

I paragraf (2) bestams om forsamlingens uppgifter. Forsamlingen ska (i) behandla frdgor r6-
rande utvecklingen av konventionen; (ii) anta dndringar i tillimpningsforeskrifterna, inbegri-
pet de internationella modellformuléren; (iii) bestimma villkoren for dagen for ikrafttrddande
av andringar som avses i (ii); (iv) fullgéra andra sddana uppgifter som kan behdvas for till-
lampningen av konventionen.

I paragraf (3) bestims om forsamlingens beslutsforhet. Forsamlingen &r beslutfor nér hélften
av det antal medlemmar av forsamlingen som &r stater dr foretrddda. Forsamlingen kan fatta
beslut 4ven om vid nagot moéte antalet dir foretridda medlemmar av férsamlingen som &r sta-
ter 4r mindre dn hilften men motsvarar eller utgoér mera dn en tredjedel av det antal medlem-
mar som dr stater, men med undantag for beslut som ror forsamlingens egen beslutsordning,
ska alla sddana beslut {4 verkan endast om de villkor som anges i paragrafen uppfylls.

I paragraf (4) bestdims om fattande av beslut i férsamlingen. Forsamlingen ska efterstréva en-
halliga beslut. Om beslut inte kan fattas med enhéllighet, ska den ifrdgavarande fragan avgo-
ras genom omrostning. Narmare bestimmelser om omrdstningen finns i paragrafen.

I paragraf (5) bestdims om majoritet. For forsamlingens beslut krévs i regel tva tredjedels ma-
joritet av avgivna roster.

Enligt paragraf (6), dér det bestims om méten, ska forsamlingen sammantrida pa kallelse av
generaldirektéren och, om inte sirskilda omstidndigheter pakallar annat, under samma tid och
pa samma plats som organisationens generalforsamling.

Enligt paragraf (7) ska forsamlingen anta sin egen arbetsordning, innehéllande regler for
sammankallande av extra mote.

Artikel 24. Den internationella byrdn. 1 artikeln bestdms om den internationella byran. Enligt
paragraf (1) ska internationella byrén fullgdra de administrativa uppgifter som rér konvent-
ionen, sdsom forbereda sammantraden med, och tillhandahalla ett sekretariat for, forsamlingen
och sédana expertkommittéer och arbetsgrupper som inréttats av forsamlingen.
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Enligt paragraf (2) ska generaldirektéren sammankalla sddana kommittéer och arbetsgrupper
som har utsetts av forsamlingen.

I paragraf (3) bestims om den internationella byréans roll i forsamlingen och vid andra sam-
mantridden. Generaldirektéren och de personer generaldirektoren utser ska, utan rétt att rosta,
delta i alla sammantrdden med forsamlingen, kommittéer och arbetsgrupper som utsetts av
forsamlingen. Dessutom ska generaldirektoren eller befattningshavare som generaldirektéren
utsett vara sjdlvskriven sekreterare till forsamlingen och till de kommittéer och arbetsgrupper
som namns ovan.

I paragraf (4) bestims om eventuella bearbetningskonferenser som internationella byran ska
forbereda 1 enlighet med forsamlingens direktiv.

I paragraf (5) bestims om internationella byrans eventuella andra uppgifter som tilldelats den
med avseende pa konventionen.

Artikel 25. Omarbetning eller dndring. Enligt artikeln kan konventionen endast omarbetas el-
ler dndras av en diplomatkonferens. Forsamlingen beslutar om sammankallande av diplomat-
konferenser.

Artikel 26. Tilltrdde till konventionen. 1 artikeln bestdms om tilltrade till konventionen. I pa-
ragraf (1) bestims om subjekt som kan underteckna och, om inget annat foljer av paragraferna
(2) och (3) samt artikel 28(1) och (3), tilltrdda konventionen. Konventionen kan undertecknas
och tilltradas av bl.a. varje stat som dr medlem av Organisationen och for vilken mérken kan
registreras hos dess egen myndighet.

I paragraf (2) bestaims om deponering av ratifikations- eller anslutningsinstrument.

I paragraf (3) bestéims om den dag d& en deponering av ett ratifikations- eller anslutningsin-
strument far verkan.

Artikel 27. Tilldmpning av TLT 1994 och denna konvention. 1 paragraf (1) bestims om relat-
ionerna mellan parter som har tilltrdtt bade Singaporekonventionen och TLT 1994. I fraga om
de dmsesidiga relationerna mellan sddana parter tillimpas Singaporekonventionen. I paragraf
(2) bestaims om relationerna mellan parter dér den ena parten har tilltritt bade Singaporekon-
ventionen och TLT 1994 och den andra parten endast TLT 1994. I sddana relationer ska man
fortsdtta att tillampa TLT 1994.

Finland har undertecknat TLT 1994:n, men &r inte part i den.

Artikel 28. lkrafitridande; Giltig dag for ratifikationer och anslutningar. 1 artikeln bestdms
om giltig dag for ratifikationer och anslutningar. Enligt paragraf (1) ska vid faststillande av
giltig dag endast ratifikations- eller anslutningsinstrument tas i beaktande som har deponerats
av sadana subjekt som avses i artikel 26(1) och som har trétt i kraft enligt artikel 26(3).

Enligt paragraf (2) ska konventionen tréda i kraft tre ménader efter det att tio stater eller mel-
lanstatliga organisationer som avses i artikel 26(1)(ii) har deponerat sina ratifikations- eller
anslutningsinstrument.

I paragraf (3) bestims om verkan av ratifikationer och anslutning efter konventionens ikraft-
tradande. Ett subjekt som inte omfattas av bestimmelserna i paragraf (2) ska bli bundet av
konventionen tre mé&nader efter den dag da det har deponerat sitt ratifikations- eller anslut-
ningsinstrument.
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Singaporekonventionen tridde internationellt i kraft ar 2009. Finland blir bundet av konvent-
ionen tre manader fran det att landet har deponerat sitt anslutningsinstrument.

Artikel 29. Forbehdll. 1 artikeln bestdms om forbehéll. Enligt paragraf (1) far varje stat eller
en mellanstatlig organisation avge en forbehéllsforklaring avseende vissa bestimmelser om
associerade mérken, defensivmérken eller derivativa mérken. Ett saddant forbehdll ska ange
vilka av de angivna bestimmelserna som forbehallet avser.

I paragraf (2) bestdms att varje stat eller en mellanstatlig organisation vars lagstiftning vid da-
gen for antagandet av denna konvention foreskriver en mojlighet till registrering i flera klasser
for varor och for registrering i flera klasser av tjdnster far, vid anslutningen till denna konvent-
ion, genom en forbehallsforklaring ange att bestimmelserna i artikel 6 inte ska tillimpas.

I paragraf (3) bestims om forbehall som avser materiell granskning vid férnyelse. Enligt pa-
ragrafen fér varje stat eller mellanstatlig organisation genom en forbehallsforklaring ange att,
utan hinder av artikel 13(4), dess myndighet fir géra en materiell granskning i samband med
den forsta fornyelsen av en registrering avseende tjénster, under forutséttning att de forutsatt-
ningar som specificeras ndarmare i paragrafen uppfylls.

Enligt paragraf (4) far varje stat eller en mellanstatlig organisation genom en forbehallsforkla-
ring ange att, utan hinder av artikel 19(2), den kréver att ett licensavtal antecknas som en for-
utsdttning for den rétt som licenshavaren kan ha enligt den statens eller mellanstatliga organi-
sationens lag att bitrdda ett intrdngsforfarande som inletts av innehavaren eller att erhélla ska-
destand med anledning av intranget.

Enligt paragraf (5) ska ett forbehall goras i en forklaring som atfoljer ratifikations- eller an-
slutningsinstrumentet.

Enligt paragraf (6) kan ett forbehéll aterkallas nér som helst.

Enligt paragraf (7) ska inget annat forbehall till konventionen vara tillatet, &n de forbehall
som dr tillatna enligt denna artikel.

Pé grundval av den nationella foreslagna regleringen finns inte behov av att avge forbehall i
anslutningsinstrumentet.

Artikel 30. Uppsdgning av konventionen. 1 artikeln bestims om uppsédgning av konventionen.
Enligt paragraf (1) tar varje fordragsslutande part sédga upp konventionen genom en underrat-
telse till generaldirektoren.

Enligt paragraf (2) trdder en uppsigning i kraft ett &r frdn den dag d& generaldirektoren tog
emot underréttelsen.

Artikel 31. Konventionens sprak; undertecknande. 1 paragraf (1) bestaims om spraken i origi-
nalversionerna av konventionen, som ar arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och
spanska. Samtliga texter har lika vitsord. En officiell text pé ett sprak som inte anges ovan och
som &r en fordragsslutande parts officiella sprék ska uppréttas av generaldirektdren.

Enligt paragraf (2) ska konventionen vara oppen for undertecknande hos Organisationens séte
under ett ar efter dess antagande.

Artikel 32. Deposition. Enligt artikeln ska konventionen deponeras hos WIPO:s generaldirek-
tor.

80



RP 201/2018 rd

Tilliimpningsforeskrifter till Singaporekonventionen

Bestdmmelser om forkortade begrepp som anvénds i tillimpningsforeskrifterna finns i regel 1
1 tillimpningsforeskrifterna. Enligt paragraf (2) i den regeln har de forkortade uttryck som de-
finieras 1 artikel 1 i Singaporekonventionen samma betydelse i tillimpningsforeskrifterna. I
regel 2 i tillimpningsforeskrifterna finns detaljerade bestimmelser om angivande av namn
och adresser. Enligt paragraf (3) i den regeln far man inte vdgra att ta emot en till myndigheten
riktad kommunikation pé grund av underlatenhet att iaktta ett eventuellt krav pé att ange ett
nummer eller ndgot annat sétt for identifikation, utom i friga om ansdkningar som getts in i
elektronisk form. I regel 3 i tillimpningsforeskrifterna bestdms om detaljer rérande ansdkan. I
regeln finns bestémmelser om bland annat standardbokstdver, antal avbildningar samt translit-
terering och Oversittning av market. I regeln bestdms bland annat om vad en beskrivning eller
avbildning av ett tredimensionellt mérke, hologrammarke, rorelseméarke, fargmarke, posit-
ionsmirke eller ett ljudmaérke ska innehalla. I regel 4 bestims om detaljer rorande ombud och
adress for delgivning. I artikel (3) i den regeln finns en bestimmelse om berdkning av den
tidsfrist som avses i artikel 4(3)(d) i Singaporekonventionen. Bestimmelser om forutsittningar
rorande ingivningsdagen finns i regel S. I paragraf (1) i den regeln finns bestdmmelser om for-
farande i fall da uppstéllda forutséttningar inte ar uppfyllda och i paragraf (2) om ingivnings-
dag i fall av rittelse. I regel 6 bestdims om detaljer rorande kommunikation, sésom uppgifter
som ska atfélja kommunikation pa papper, dag for underskrift, underskrift vid kommunikation
pé papper, underskrift pd, original av och bestyrkande av kommunikation i pappersform som
ges in i elektronisk form samt dag fér mottagande. I paragraf (8) i den regeln anges att om en
fordragsslutande part har meddelat foreskrifter om ingivande av en kommunikation i elektro-
nisk form eller genom elektronisk 6verforing och kommunikation har getts in pa detta sitt,
ska, med forbehall for vad som anges i paragraf (7), den dag d& den fordragsslutande partens
myndighet tog emot en kommunikation i denna form eller pa detta sétt utgoéra dagen for mot-
tagandet av kommunikationen. I regel 7 bestaims om sétt for identifikation av en ans6kan utan
ansOkningsnummer. Enhgt paragraf (2) i den regeln far ingen fordragsslutande part far stilla
upp ytterligare krav &n vad som anges i paragraf (1) med avseende pa att en ansdkan ska
kunna identifieras i fall dd dess ansokningsnummer dnnu inte har blivit utfardat eller inte ar
kant for sokanden eller hans ombud. I regel 8 bestims om detaljer rorande varaktighet och
fornyelse. I den regeln anges att vid tillampningen av artikel 13(1)(c), ska den tid under vilken
en begiran om fornyelse kan ges in och fornyelseavgiften betalas bdrja minst sex ménader
fore den dag da fornyelsen ska ske och sluta tidigast sex manader efter denna dag. Om begé-
ran om fornyelse och/eller avgifterna betalas efter den dag da fornyelsen ska ske, kan en for-
dragsslutande part gora fornyelsen beroende av att en tillaggsavgift betalas. I regel 9 bestims
om rittsmedel vid underlatenhet att iaktta tidsfrister. Enligt paragraf (2) i den regeln far en
fordragsslutande part som tillhandahaller mdjlighet till fortsatt handliaggning enligt artikel
14(2)(ii) kréva att begédran om fortsatt handldggning ska innehalla en identifikation av den part
som framstéller begéran och det ifrdgavarande ansdknings- eller registreringsnumret, och att
begéran ska ges in inom en tidsfrist som inte ska vara kortare 4n tvd manader fran dagen for
utgdngen av den ifrdgavarande tidsfristen. Den handling som har underlatits ska fullfoljas
inom samma tidsperiod eller, om den fordragsslutande parten sa viéljer, tillsammans med bega-
ran. I paragraf (4) i den regeln bestdims om undantag dér den fordragsslutande parten inte be-
hover tillhandahalla en atgérd som avses i artikel 14(2). Bestimmelser om villkor rérande en
begdran om anteckning om ett licensavtal eller rorande tillégg till eller upphorande av anteck-
ningen av ett licensavtal finns i regel 10. I regeln finns bestimmelser om bland annat innehal-
let 1 begédran samt om dokument till stod for anteckning av ett licensavtal, till stod for tilldgg
till en anteckning om ett licensavtal och till stdd for upphdrande av en anteckning om en li-
cens.

2 LAGFORSLAG
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2.1 Varumirkeslag
1 kap. Allménna bestimmelser

1 §. Tillimpningsomrdde. 1 1 § 1 lagen foreskrivs det om lagens tillimpningsomrade. Be-
stimmelsen motsvarar till sitt innehall huvudsakligen 1 § i den gédllande lagen. Enligt be-
stimmelsen innehdaller denna lag bestimmelser om varumérken samt kollektivmérken och
kontrollmérken. Bestimmelser om definitionerna pa varumarke samt kollektivméarke och kon-
trollmérke finns i 2 §. Bestdimmelser om kollektiv- och kontrollmérken finns i lagen om kol-
lektivmérken, som trddde i kraft den 1 mars 1981. Den lagen foreslds nu bli upphivd. Be-
stimmelserna i kollektivméarkeslagen tas in i varumérkeslagen. Med avvikelse frén den gél-
lande bestimmelsen ndmns i den foreslagna bestimmelsen inte lingre gemenskapsvarumair-
ken, dvs. EU-varumarken, och anges inte heller en definition pa varumérke, eftersom den de-
finitionen anges i 2 §.

2 §. Definitioner. Lagens 2 § innehaller definitioner. I / punkten definieras varumérke. Med
varumirke avses ett tecken som i nédringsverksamhet anvénds som kédnnetecken for varor och
tjanster och till vilket ensamrétt har forvérvats i enlighet med bestimmelserna i denna lag.
Med tecken avses en ofta fysisk presentation, sdsom ett ord, en figur, ett utseende en férg eller
annat motsvarande som varor eller tjanster forses med eller som anvéinds i varor eller tjdnster.
Bestimmelser om vad som kan utgdra ett tecken finns i 11 § i den foreslagna lagen.

Bestdmmelsen lyfter for det forsta fram varumérkets karaktir, dvs. ensamritten till bruket av
tecknet i frdga om vissa varor eller tjanster. Bestimmelser om det ndrmare innehallet i ensam-
ritten finns nedan, i synnerhet i 5-7 § i lagforslaget och i 8-9 § om begrénsningar av ensam-
ritten. For det andra framfors i bestimmelsen att ett varumérke &r ett tecken som i avsevérd
mén anvénds i nédringsverksamhet och att ensamrétten dérfor inte géller till exempel privat
bruk eller enbart ideell verksamhet. Begreppet néringsverksamhet enligt varumérkesdirektivet
behandlas nédrmare nedan, i motiveringen till 5 § i lagforslaget.

1 2 punkten definieras EU-varumérke, dvs. Europeiska unionens varumérke. Bestimmelser om
EU-varumirke finns i artikel 1 i forordningen om EU-varumirken. Enligt artikel 1.1 avses
med EU-varumirke varumérken som registrerats i enlighet med forordningen om EU-
varumidrken. EU-varumérken registreras hos Europeiska unionens immaterialrdttsmyndighet
(nedan EUIPO). Enligt artikel 1.2 ska ett EU-varumérke ha en enhetlig karaktir. Det ska ha
samma rattsverkan i hela unionen. Det far inte registreras, dverlétas eller avstés ifran eller bli
foremal for beslut om upphdvande av innehavarens réttigheter eller forklaras ogiltigt, inte hel-
ler far dess anvindning forbjudas om det inte géller for hela unionen. Ett EU-varumaérke &r séa-
ledes ett varumérke som ocksa géller i Finland. Innebérden av ensamrétten till EU-varumérke
faststélls enligt forordningen om EU-varumérken.

I 3 punkten definieras kollektivmirke. Med kollektivmérke avses i denna lag ett varumirke
som dr avsett att anvdndas i niringsverksamhet som medlemmar hos innehavaren av kollek-
tivmérket bedriver. Genom definitionen genomfors artikel 27 b i det nya varumérkesdirekti-
vet. Med avvikelse fran ordalydelsen i den punkten i direktivet konstateras i den foreslagna
bestimmelsen inte uttryckligen att ett kollektivmairke ska vara dgnat att sirskilja de varor eller
tjénster som harrdér frdn medlemmarna hos innehavaren av varumérket fran de varor eller
tjénster som hérror fran andra. Enligt 80 § 1 mom. i den foreslagna lagen géller for kollektiv-
mérken denna lags bestimmelser om varumirken, om inte nagot annat foreskrivs i kap. 8. For
kollektivmarken géller ddrmed samma forutséttningar om sérskiljningsformaga som for van-
liga varumaérken, vilka forutséttningar anges i 11 § i den foreslagna lagen. P4 grund av detta
behover det inte sérskilt konstateras att kollektivmérket ska kunna sérskilja de varor eller
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tjanster som harroér frin medlemmarna hos innehavaren av kollektivméarket fran de varor eller
tjanster som harror fran andra.

1 4 punkten definieras kontrollmérke som i denna lag avser ett varumérke som &r avsett att an-
vindas for varor och tjénster som dr foremal for kontroll eller 6vervakning. Genom definition-
en genomfors artikel 27 a i det nya varumarkesdirektivet. Med avvikelse fran ordalydelsen i
den punkten i direktivet konstateras i den foreslagna bestimmelsen inte uttryckligen att ett
kontrollmarke ska vara dgnat att sérskilja varor eller tjanster som certifieras av innehavaren av
mérket vad géller material, séttet att tillverka varor eller utfora tjénster, kvalitet, tillforlitlighet
eller andra egenskaper fran varor och tjanster som inte &r certifierade pa detta sétt. Enligt 80 §
1 mom. i den foreslagna lagen géller for kontrollmérken denna lags bestémmelser om varu-
mérken, om inte ndgot annat foreskrivs i kap. 8. For kontrollméirken géller ddrmed samma
forutsattningar om sérskiljningsformaga som for vanliga varumérken, vilka forutsittningar
anges i 11 § i den foreslagna lagen. Ett kontrollmérke ska ddrmed kunna sérskilja varor eller
tjénster som certifieras av innehavaren av mérket fran varor och tjénster som hérror fran
andra, vare sig de ar certifierade eller inte. P4 grund av detta behdvs det inte en separat be-
stimmelse om ett kontrollméarkes sérskiljningsformaga.

1 5 punkten definieras den internationella byran, som i denna lag avser den internationella by-
ran for intellektuell dganderétt vid Varldsorganisationen for den intellektuella dganderitten
(WIPO).

1 6 punkten definieras internationell registrering, som i denna lag avser en varumérkesregistre-
ring som den internationella byran gjort. Registreringen gors pa det sdtt som ndmns i 88 § i
enlighet med Madridprotokollet av den 27 juni 1989 till Madridéverenskommelsen av den 14
april 1891 om den internationella registreringen av varumérken. Overenskommelsen beskrivs
ovan i den allmdnna motiveringen (se avsnitt 2.1.1.)

2 kap. Ensamritt till varuméarken

3 §. Ensamrdtt genom registrering. 1 lagens 3 § foreskrivs om ensamréitt som forvarvas genom
registrering av varumarke.

Paragrafens / mom. motsvarar i sak 4 § i den géllande lagen, men for tydlighetens skull ndmns
1 bestimmelsen sérskilt ocksa internationella registreringar. I bestdmmelsen lyfts for det forsta
fram séttet att forvarva ensamrétt. Enligt artikel 10.1 i varumérkesdirektivet ger registreringen
av ett varumairke innehavaren en ensamritt. Avgorande for prioriteten mellan ensamréttigheter
ar 1 regel ansokningsdagen eller prioritetsdagen i stéllet for registreringsdagen. Detta beskrivs
nirmare 1 13 och 14 § i lagforslaget och i motiveringen till paragraferna.

Ensamritt till varumérke forvéirvas genom att mérket registreras i det varumaérkesregister som
PRS for. Med avvikelse fran den géllande varumérkeslagen hénvisas i lagforslaget inte till
PRS som registermyndighet, utan PRS nidmns nedan for tydlighetens skull vid namn. I den pa-
ragrafen konstateras dessutom hur ensamrétt forvérvas till internationell registrering. Ensam-
ratt till varumérke forvirvas genom att en internationell registrering godkénns som géillande i
Finland. Det &r PRS som godkénner registreringen. Bestimmelser om internationell registre-
ring finns 1 9 kap. i lagforslaget.

Paragrafens 2 mom. dr en informativ bestimmelse, dér det konstateras att bestimmelser om

ensamritt till EU-varumérke finns i férordningen om EU-varumirken. EU-varumirken regi-
streras vid EUIPO.
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4 §. Ensamrdtt genom inarbetning. 1 lagens 4 § foreskrivs om méjligheten att férvirva ensam-
ratt till varumérke utan registrering nir varumaérket har blivit inarbetat. I sak motsvarar den f6-
reslagna bestdimmelsen 4 a § 1 och 3 mom. i den géllande lagen. Ett varumérke anses inarbe-
tat, nér det i sin omséttningskrets i Finland &r allmént ként som tecken for innehavarens varor
eller tjanster. Bestimmelsens ordalydelse avviker fran den géllande lagen, dir deti 4 a § 3
mom. foreskrivs att ett varumérke anses inarbetat, om det inom berdrda nérings- eller konsu-
mentkretsar i Finland &r allmént kint som ett sérskilt tecken for innehavarens varor. Andring-
en avser inte att dndra kriterierna for bedomningen av om varumaérket dr inarbetat.

I direktivet finns det inte uttryckliga bestimmelser om inarbetning. Enligt skél 11 i direktivet
bor direktivet inte franta medlemsstaterna deras rétt att fortsétta skydda sadana varumérken
som forvarvats genom anvandning, utan bor behandla dem endast med avseende pa deras for-
hallande till sédana varumarken som forvirvats genom registrering. Foreskrivandet av skydd
for ett inarbetat varumérke omfattas alltsd av medlemsstatens egen provning. Enligt den gél-
lande lagen kan ensamriétt forvdrvas genom inarbetning av varumérket. Denna utgangspunkt
behover inte dndras, utan det finns i praktiken fortfarande behov av att inarbeta varumaérke ge-
nom anvindning.

Ett varumérke behdver inte vara ként av alla, for att det ska anses inarbetat. Avgdrande ar att
det &dr ként 1 sin omséttningskrets. I granskningen av omsattningskretsen kan det beaktas till
vem produkten marknadsfors. I omsittningskretsen inrdknas i allménhet ocksé distributions-
kanaler, dvs. till exempel de exportorer, partihandlare och minutforséljare genom vars age-
rande varan hamnar hos konsumenten. Aven om ett tecken dr kédnt utomlands, saknar det 1
princip betydelse vid bedémningen av inarbetning i Finland. Ett tecken som anvinds utom-
lands kan dock ocksa goras ként i Finland till exempel via tidningar, internet eller television.
Ett varumaérke ska vara ként i hela Finland eller i en stor del av landet for att vara inarbetat. Ett
varumirke kan inte ldngre inarbetas lokalt, vilket &ndrar det géllande réttsldget. 1 § 1 mom. i
lagen om otillborligt forfarande i néringsverksamhet (1061/1978) kan eventuellt ge skydd
ocksa for lokalt inarbetade mérken (se t.ex. dom 4.4.2012, Ma0O:121/12 Granstroms Bétvar).

I respektive omsittningskrets behdver i och for sig inte alla kénna till ett tecken for att det ska
anses vara inarbetat. I juridisk litteratur har det ansetts att ett tecken anses vara allmént ként,
nir en sa betydande del av omséttningskretsen kénner till tecknet att ett avsevért goodwill-
virde bildats. Goodwill-vdrdet dr en framst teoretisk beddmningsindikator som ockséa kan be-
skriva uppfyllandet av de egentliga bedomningskriterier som avses i bestimmelsen. I bedom-
ningen ska beaktas alla inverkande omstiandigheter, som till exempel tecknets marknadsandel,
marknadsforingskostnaderna, anvandningsintensiteten, varaktigheten och den geografiska om-
fattningen. Pa motsvarande sétt kan ocksa tecknets egenskaper, som till exempel graden av
dess sarskiljningsforméga, inverka pa beddomningen av inarbetningen. Inarbetningen ska be-
domas pa motsvarande sétt som i gillande tillimpningspraxis for inarbetning.

I allménhet forsoker man visa att tecknet &r kint genom olika marknadsundersokningar samt
intyg fran olika branschorganisationer, reklambyraer, medlemmar i omséttningskretsen samt
andra motsvarande intyg. Det dr dock svart att anvisa nagra exakta procenttal som minimivill-
kor f6r hur stor del av omséttningskretsen ska kdnna till tecknet, for att det kan anses inarbetat.
I praktiken &r konstaterandet av inarbetning alltid en helhetsprovning, dér alla inverkande om-
standigheter beaktas. Den foreslagna bestimmelsens ordalydelse forutsétter att varumérket ska
vara allmént kéint uttryckligen som tecken for dess innehavares varor eller tjénster. Inarbetning
forutsatter dock inte i sig att omsattningskretsen ska kdnna till vem innehavaren av tecknet ar.
Anviandningen av ett varuméarke som kénnetecken for produkter kan dven anonymt hénvisa till
ursprunget.
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5 §. Ensamrdttens innebérd. Genom det nya varumirkesdirektivet dndrades inte regleringen
om ensamréttens innebdrd, utan artikel 10 i direktivet motsvarar huvudsakligen det gamla di-
rektivet. Den gillande Varumarkeslagen andrades senast i friga om ensamréttens innebdrd och
begrénsningar av ensamrétten genom lag 616/2016, som trddde i kraft den 1 september 2016.
Bestimmelserna om ensamrittens innebord behover darfor inte i nagon storre grad dndras fran
nuvarande. En dndring i det nya varumérkesdirektivet som har betydelse for innebérden géller
varumarkesinnehavarens ensamrétt i transiteringsfall. Om detta foreskrivs sarskilt nedani 7 § i
lagforslaget. Bestimmelserna i den foreslagna paragrafen giller bade registrerade och inarbe-
tade varumérken.

Paragrafen innehéller p4 motsvarande sétt som direktivet tre skyddsnivaer. Enligt det inle-
dande stycket till paragrafen giller ensamrétten naringsverksamhet och anviandning av tecknet
som kénnetecken for varor eller tjanster. Genom detta hinvisas till den etablerade tolkningen
av varumarkesdirektivet, enligt vilken ensamrétten géller en viss slags anvandning av tecknet,
dvs. anvéndning i narlngsverksamhet och som kinnetecken for varor. Ett tecken har ansetts ha
varit i bruk i ndringsverksamhet bl.a. i samband med en affarsverksamhet som syftar till att ge
ekonomisk vinst, och anvéndningen alltsé inte skett privat. Med detta hénvisas dock inte nod-
vandigtvis till stravan efter ekonomiskt vinst (se séarskilt dom av den 12 november 2002 i mal
Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punkterna 40 och 41, pa samma sitt dom
av den 25 januari 2007, Opel Ag, C-48/05, EU:C:2007:55, och dom av den 11 september
2007, Céline, C-17/06, EU:C:2007:497). Dessutom har tecknet anvints “med avseende pa va-
ror”, ndr ett tecken som &r identiskt med varumérket anbringats pa produkterna och utbjudits
till forsdljning eller marknadsforts (Arsenal Football Club, C-206/01).

Enligt I punkten far i ndringsverksamhet inte utan varumirkesinnehavarens samtycke som
kénnetecken for varor eller tjénster anvindas ett tecken som &r identiskt med ett registrerat el-
ler inarbetat varumérke for varor eller tjanster av samma slag. Detta motsvarar Europeiska un-
ionens domstols etablerade tolkning att risk for forvéxling inte krévs nér bade tecknen och va-
rorna eller tjdnsterna &r identiska (s.k. double-identity dvs. dubbel identitet). Unionens dom-
stol har konstaterat att &ven om skyddet i det gamla varumérkesdirektivet i dessa fall anses ab-
solut, dr det endast till for att ge varumérkesinnehavaren mojlighet att sikerstélla att varumar-
ket kan fylla sin funktion. Unionens domstol har pa denna grund dragit den slutsatsen att uto-
vandet av ensamritten foljaktligen méste reserveras for de fall dé tredje mans anvidndning av
tecknet &r eller kan vara till forfang varumérkets funktion och i synnerhet dess grundldggande
funktion att ge konsumenterna garantier om produktens ursprung (Arsenal Football Club, C-
206/01, punkt 51, pa4 samma sitt Céline, C-17/06, punkt 16 och dom av den 12 juni 2008, O2
Holdings och O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, punkt 57 samt dom av den 22 september
2011, Interflora, C-323/09, EU:C:2011:604).

I 2 punkten foreskrivs om risk for forvaxling. Enligt den foreslagna bestimmelsen far i né-
ringsverksambhet inte utan varumérkesinnehavarens samtycke som kénnetecken for varor eller
tjanster anvindas ett tecken som pa grund av att det ar identiskt med eller liknar ett registrerat
eller inarbetat varumirke for varor eller tjanster av samma eller liknande slag medfor risk for
forvixling hos allmédnheten. Bestimmelsen forutsétter ddrmed att tre kriterier uppfylls samti-
digt: 1) tecknen ska vara identiska eller likna varandra 2) varorna eller tjansterna ska vara av
samma eller liknande slag och 3) detta ska medfora risk for forvéxling hos allmédnheten. Av
unionens domstols fasta praxis framgar att det foreligger risk for forvéxling av det sokta va-
rumérket och det forhindrande market, om det finns risk for att allménheten kan tro att varorna
eller tjansterna i friga kommer frdn samma foretag eller 1 forekommande fall fran foretag med
ckonomiska band (t.ex. dom av den 12 juni 2007, SMHV mot Shaker, C-334/05 P,
EU:C:2007:333, punkt 33 och dom av den 17 oktober 2013, Isdin mot Bial-Portela, C-597/12
P, EU:C:2013:672, punkt 17). Bedomningen av risken for forvaxling ska enligt rdttspraxis
vara helhetsbetonad och grunda sig pa alla bestindsdelar som har betydelse i det enskilda fal-
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let (dom av den 11 november 1997, Sabel mot Puma, C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 22).
Helhetsbedomningen av risken for forvaxling ska vad géller dessa varumarkens likhet i bild,
ljud eller ord, grunda sig pé det helhetsintryck som varumérkena &stadkommer med héansyn till
bland annat deras sérskiljande och mest framtradande bestdndsdelar.

Det hur genomsnittskonsumenten for de aktuella varorna eller tjdnsterna uppfattar varumaér-
kena har en avgorande betydelse i helhetsbedomningen av den ndmnda risken. Genomsnitt-
skonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumirke som en helhet och dgnar sig inte at att under-
soka dess olika detaljer (Sabel mot Puma, C-251/95, punkterna 22 och 23 och Isdin mot Bial-
Portela, C-597/12 P, punkt 19). Ju viktigare det dldre varumaérkets sérskiljningsformaga visar
sig vara, desto storre ér risken for forvixling (ovanndmnda mél Sabel mot Puma, C-251/95,
punkt 24 samt dom av den 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 18).
En aspekt i helhetsbedomningen av risken for forvaxling ar att det foreligger ett visst samspel
mellan de faktorer som beaktas, diribland varumérkenas likhet och likheten mellan de varor
eller tjdnster som de ticker. Om ifragavarande varor eller tjénster inte liknar varandra i sérskilt
hog grad kan detta kompenseras av att varumérkena i hog grad liknar varandra eller vice versa
(dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schufabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 19 och
Canon, C-39/97).

I den foreslagna bestimmelsen ndmns utdver risken for forvéixling inte begreppet anspelning
som finns i direktivet. Enligt Europeiska unionens domstols tolkning dr begreppet risk for as-
sociation inte ett alternativ till begreppet risk for forvéxling, utan syftar till att precisera dess
rackvidd. Ordalydelsen av denna bestémmelse utesluter séledes i sig att den skulle kunna till-
lampas om det inte foreligger en risk for forvaxling hos allménheten (Sabel mot Puma, C-
251/95, punkt 18).

I 3 punkten foreskrivs om skydd for vélkénda varumérken. Artikel 10.2¢ i varumérkesdirekti-
vet innehaller en utttmmande lista om forutsittningar for sddant skydd. Europeiska unionens
domstol har i synnerligen omfattande mén behandlat forutséttningarna for skydd for ett vil-
ként varumérke i sin rittspraxis. Eftersom direktivet inte dndrats till denna del, kan réttspraxi-
sen fortvarande anses vara relevant dven med tanke pé tolkningen av det nya varumérkesdi-
rektivet.

Varumirkesinnehavaren maéste visa att varumirket ar vilként i Finland. Detta innebér att en
stor del av den berdrda allménheten maste kinna till mérket. Hansyn ska tas till alla inverkan-
de omstindigheter, som till exempel tecknets marknadsandel, marknadsforingskostnaderna,
anvindningsintensiteten, varaktigheten och den geografiska omfattningen. Ett varumérke kan
vara vilként och fa skydd for ett vilként tecken fast varumérket inte har registrerats. Aven va-
rumirkesdirektivet mdjliggor pé det sitt som konstateras i 4 § inarbetade varumérken och in-
arbetade vilkdnda varumérken. Omfattningen av skyddet for ett vélként varumérke anses vara
densamma i béda fallen.

Risk for forvixling dr ingen forutsittning for skydd som ges vélkédnda varumérken. Europe-
iska unionens domstol har faststdllt att det racker att det dldre kénda varumaérket och det yngre
varumaérket liknar varandra i sddan grad att den berérda allménheten fér den uppfattningen att
det finns ett samband mellan dem. Den omsténdigheten att det yngre varumérket for tankarna
hos en normalt informerad samt skéligen uppméirksam och medveten genomsnittskonsument
till det dldre kdnda varumérket innebdr att det finns ett samband, i den mening som avses
ovan, mellan de motstdende varumérkena (dom av den 27 november 2008, Intel Corporation,
C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 17). Ett sddant samband &r ett nddvandigt villkor men &r
inte 1 sig tillrackligt for att faststélla forekomsten av ndgot av de intrang som kénda varumaér-
ken skyddas mot (dom av den 18 juni 2009, L’Oreal, C-487/07, EU:C:2009:378, se d&ven dom
av den 19 januari 2011/95, HFD:2011:4).
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Skyddet for ett valkidnt varumarke forutsitter att den som gor intrdng inte har varumarkesin-
nehavarens samtycke och att en ogrundad anvéndning av varumdirket innebar en otillborlig
fordel genom det vélkdnda varumérkets sérskiljningsformaga eller anseende eller &r till skada
for dessa. Det huruvida det dr fridga om sédan anvéndning ska i ljuset av Europeiska unionens
domstols réttspraxis beddmas som helhet. I bedomningen ska bland annat tas hiansyn till om-
fattningen av varumarkets anseende och graden av sarskiljningsformaga, graden av likhet mel-
lan varumérkena och varornas eller tjdnsternas karaktir och graden av likhet mellan dem. Ju
mer sérskiljningsformaga och anseende ett varumidrke har, desto ldttare ska det anses lida
skada. A andra sidan, ju mer direkt och ju starkare den association som tecknet vicker om va-
rumirket, desto storre risk finns det for att anvindningen av tecknet i nuléget eller framtiden
innebdr otillborlig fordel av varumarkets sérskiljningsformaga eller anseende eller ér till skada
for dessa. Dessutom kan vid en sadan helhetsbedomning ocksa vid behov beaktas risken for
urvattning eller degradering av varumairket (bl.a. dom av den 19 januari 2003, Davidoff, C-
292/00, EU:C:2003:9; dom av den 23 oktober 2003, Adidas-Salomon, C-408/01,
EU:C:2003:582; Intel Corporation, C-252/07; och L'Or¢al, C-487/07, punkt 36). I 6 § 2 mom.
i den géllande lagen ndmns som kriterium att den ogrundade anvéndningen innebér ett orétt-
métigt utnyttjande av ett vélként varumérkes sérskiljningsformaga eller renommé. I den fore-
slagna bestimmelsen har ordalydelsen #ndrats till en otillborlig fordel. Andringen avser inte
att dndra réttslaget eller tillimpningspraxisen.

Utnyttjande av ett vélként varumaérkes sérskiljningsforméga eller renommé eller forfang for
dessa kan vara till exempel urvattning, nedsvértning eller free-riding. Uttrycket dra otillborlig
fordel av varuméirkets sirskiljningsformaga eller renommeé, dven kallat snyltning och “free-
riding”, féster inte vikten vid det forfang varuméirket utsatts for, utan vid den fordel det inne-
burit for tredje man som anvént ett identiskt eller liknande kdnnetecken. Uttrycket omfattar
bland annat de fall da det foreligger ett klart utnyttjande i det kéinda varumaérkets kolvatten, pa
grund av att uppfattningen av varumérket eller de egenskaper som detta formedlar dverforts pa
de varor som omfattas av det identiska eller liknande kidnnetecknet (L’Oréal, C-487/07, punkt
41).

I rattspraxis vid unionens domstol har det konstaterats att nir innehavaren av ett vilkint va-
rumirke kan styrka ett intrdng, déribland att kdnnetecknet drar otillborlig fordel av varumar-
kets sérskiljningsforméga eller renommé, aligger det den tredje man som har anvént ett kéinne-
tecken som liknar det vélkénda varumaérket att styrka att det funnits skilig anledning att an-
vinda kinnetecknet (dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Bries, C-65/12,
EU:C:2014:49, punkt 44; Intel Corporation, C-252/07, punkt 39). En annan part kan alltsa ha
ritt att anvinda ett tecken som ar identiskt med eller liknar ett vdlkdnt varumérke dven om
denna part drar fordel av det vdlkéinda méirkets renommé, om det finns en skilig anledning till
det. Begreppet skilig anledning kan inte endast omfatta objektivt tvingande skil, utan att det
dven kan avse det subjektiva intresset hos en tredje man som anvénder ett kénnetecken som &r
identiskt med eller liknar ett vélként varumérke. I ndmnda fall Leidseplein Beheer och de
Bries hade tredje man en skélig anledning, dd denne hade anvént ett tecken som liknade ett
vélkint varumérke redan innan ansdkan om registrering av varumirket gavs in och anvénd-
ningen skett i god tro. HFD har ansett att det att ett tecken ocksa hénvisade till sokandens
firma inte utgjorde ett godtagbart skél till anvéindning av ett vélként mérke (dom av den 1 juni
2017/2570, HFD:2017:92, Valioravinto). Ett godtagbart skél kan ha samband med till exem-
pel kraven pd sund konkurrens (dom av den 22 september 2011, Interflora, C-323/09,
EU:C:2011:604).

6 §. Varumdrkesinnehavarens i ensamrdtten ingdende rtt att forbjuda anvindningen av teck-
net. 15 § ovan finns bestdimmelser om tecken som i néringsverksamhet inte fir anvéindas som
kénnetecken for varor eller tjénster utan varumérkesinnehavarens samtycke. 1 6 § i lagforsla-
get ska preciseras 1 vilka situationer varumérkesinnehavaren kan férbjuda anvéndningen av ett
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15 § avsett tecken i ndringsverksamhet. 1 mom. 1-7 punkten innehéller bestimmelser som
huvudsakligen motsvarar 6 § 3 mom. i den géllande lagen. Genom bestdmmelsen genomfors
artikel 10.3 i varumirkesdirektivet.

I I mom. I punkten i den foreslagna paragrafen foreskrivs om varumérkesinnehavarens rétt att
forbjuda anvandning av ett i 5 § avsett tecken for varor eller tjanster eller pa varors forpack-
ningar. Varors forpackningar omfattar d&ven bland annat etiketter och namnlappar.

I I mom. 2 punkten i den foreslagna paragrafen foreskrivs om varumérkesinnehavarens rétt att
forbjuda att varor bjuds ut till forsédljning, sldpps ut pd marknaden, lagras for utbjudning till
forsdljning eller utslippande pd marknaden p& marknaden under ett i 5 § avsett tecken.

1 1 mom. 3 punkten i den foreslagna paragrafen foreskrivs om varumérkesinnehavarens rétt att
forbjuda att tjanster bjuds ut eller tillhandahalls under ett i 5 § avsett tecken.

I I mom. 4 punkten i den foreslagna paragrafen foreskrivs om varumérkesinnehavarens rétt att
forbjuda att varor importeras eller exporteras under ett i 5 § avsett tecken. Punkten motsvarar i
ovrigt 6 § 3 mom. 3 punkten i den géllande varumérkeslagen, men bestimmelsen om transite-
ring 6verfors till 7 § 1 lagforslaget.

I I mom. 5 punkten i den foreslagna paragrafen foreskrivs om varumérkesinnehavarens rétt att
forbjuda anvéndning av ett i 5 § avsett tecken i affdrshandlingar eller vid marknadsforing.
Marknadsforingen omfattar reklam som ndmns i artikel 10.3 e i varumérkesdirektivet samt
alla andra atgéarder som framjar atgdngen pa produkten eller tjansten.

I 1 mom. 6 punkten foreskrivs om varumérkesinnehavarens ratt att forbjuda anvéndning av
tecknet som firma eller del av en firma. Den uttryckliga bestimmelsen om firmanamn &r ny
jamfort med den géllande lagen och genomfor artikel 10.3 d i varumérkesdirektivet.

I 1 mom. 7 punkten i paragrafen foreskrivs om varumirkesinnehavarens rétt att forbjuda dven
anviandning av tecknet pa nagot annat motsvarande sétt. Direktivets forteckning 6ver de sétt
att anvinda tecken som omfattas av forbudsrétten dr inte uttdmmande. Dartill har Europeiska
unionens domstol tolkat ocksé den motsvarande bestdmmelsen i1 det gamla varumérkesdirekti-
vet sd att det dr friga om en forteckning med exempel. Det ér inte dndamalsenligt eller ens
mdjligt att ha en uttdmmande forteckning, eftersom handlingssétten i néringsverksamhet ut-
vecklas kontinuerligt. Anviandningen av ett tecken omfattar utéver det som namns i 1-6 punk-
ten dven muntlig anvdndning av tecknet. Med avvikelse fran 6 § 4 mom. i den géillande lagen
ndmns detta inte langre uttryckligen i bestimmelsen, men det kan anses hora till anviandning
pa annat motsvarande sétt.

I 2 mom. foreskrivs om varumérkesinnehavares rétt att forbjuda anvéndningen av etti 5 § av-
sett tecken 1 jaimforande reklam. Enligt artikel 10.3 {1 varumérkesdirektivet har varumarkesin-
nehavaren ritt att forbjuda anvéndning av tecknet i jamforande reklam pa ett sétt som strider
mot direktiv 2006/114/EG (Europaparlamentets och radets direktiv av den 12 december 2006
om vilseledande och jimforande reklam). Bestimmelser om jaimforande reklam finns i lagen
om otillborligt forfarande i néringsverksamhet (1061/1978). 12 a § i den lagen finns bestdm-
melser om fOrutséttningar for jimforande marknadsforing. Enligt bestimmelsen &r marknads-
foring dér det dr mdjligt att direkt eller indirekt kidnna igen en konkurrent eller en nyttighet
som en konkurrent marknadsfor (jimforande marknadsforing) i friga om jamforelsen tillaten
bl.a. om den inte medfor risk for forvéxling mellan den som gor reklam och konkurrenten eller
mellan deras varumérken, firmor eller andra sirskiljande kdnnetecken eller nyttigheter som de
bjuder ut. Dessutom ska ocksé dvriga forutsédttningar enligt 2 a § i lagen om otillborligt forfa-
rande i ndringsverksamhet vara uppfyllda. Enligt lagrummet &r forbjuden jaimforande mark-
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nadsforing bland annat att misskreditera eller vara nedséttande for en konkurrents varumairke
(5 punkten), otillborlig fordel av varumarke (6 punkten) och att framstélla en nyttighet som en
imitation eller kopia av en nyttighet som har ett skyddat varumérke (7 punkten).

I 3 mom. ingér en bestdmmelse om varumérkesinnehavares ritt att forbjuda atgirder som for-
bereder for intrdng i varuméirket. Genom bestdmmelsen genomfors artikel 11 1 varumérkesdi-
rektivet. Den foreslagna bestimmelsen dr ny jaimfort med den géllande lagen. Enligt bestim-
melsen har varumédrkesinnehavaren rétt att forbjuda forberedelser for att gora intrang i varu-
mérke, om de vidtagna atgirderna syftar till att mojliggora intrdng i varumaérkesrétt.

I varumirkesinnehavarens ritt att forbjuda anvéndning av tecken ingér ocksa att innehavaren
till exempel far forbjuda att ett tecken som &r identiskt med eller som liknar varumérket an-
bringas pa forpackningar, etiketter, namnlappar, egenskaper som bevisar sékerhet eller dkthet,
anordningar eller andra sadana plattformar dér tecknet kan anbringas. Varumérkesinnehavaren
far ocksa forbjuda att sddana uppriaknade produkter importeras, exporteras, bjuds ut, slépps ut
pa marknaden eller lagras for utbjudande eller utslippande péd marknaden. I bada fallen forut-
sdtts att de dtgérder som gor intrdng vidtas i samband med néringsverksamhet och att det finns
risk for att sddana forpackningar, etiketter, namnlappar eller annat motsvarande kan anvindas
for varorna eller tjinsterna och en sddan anvéndning gor intrang i varumérkesinnehavarens
rattigheter. Pa det sdtt som ndmns i motiveringen till 62 § 2 mom. kan de férberedande atgér-
derna och avsikten att gora intrang i réttighet inte vara enbart hypotetiska. Dessutom ska det
finnas ett tidsméssigt samband mellan dem. Bestimmelser om en domstols mojlighet att for-
bjuda atgérder som forbereder for intrang finns i 62 § 2 mom.

4 mom. innehéller en informativ hdnvisningsbestimmelse till 7 § om transitering. I varumaér-
kesinnehavarens ratt att forbjuda atgarder ingar ratt i enlighet med 7 § att forbjuda transitering
under vissa forutsattningar.

7 §. Transitering. 1 7 § finns sérskilda bestimmelser om varumérkesinnehavarens ensamrétt
vid transitering. Det &r en ny bestimmelse som genomfor artikel 10.4 1 varumérkesdirektivet.
Enligt bestimmelsens ordalydelse giller bestimmelsen endast registrerade varumarken.

Enligt / mom. har innehavaren av ett registrerat varumérke rétt att forbjuda tredje parter att i
samband med néringsverksamhet infora varor fran tredje land till Finland, &ven om varorna
inte dvergar 1 fri omsattning. For forbudsrétten forutsétts att varorna dr forsedda med ett teck-
en som &r identiskt med det varumérke som registrerats for varorna eller ett tecken som till
sina vasentliga egenskaper inte kan sérskiljas fran ett sdidant varumarke. Den hér avsedda for-
budsritten for varumérkesinnehavare avviker séledes till sitt innehall fran ensamrétten enligt 5
§ och omfattar inte nodvéandigtvis till exempel sddana tecken som medfor risk for forvixling
bland allménheten. Bestdmmelsen ger dock en mer omfattande rétt 4n vad som avses ovani 5
§ 1 punkten, eftersom bestimmelsen i 7 § dven omfattar mycket liknande tecken. Med varu-
marke ’som registrerats for varorna” enligt bestimmelsen avses ett varumirke vars registre-
rade varuforteckning innehaller sédana varor som ska importeras till Finland eller via Finland
transporteras till sin slutliga destination. Enligt artikel 10.4 i varuméarkesdirektivet paverkar
bestimmelsen inte innehavares réttigheter som forvarvats fore ansokningsdagen eller pri-
oritetsdagen for det registrerade varumérket. Till denna del sétts direktivets bestimmelser i
kraft genom 14 § som géller prioritet for ensamritt, vilken paragraf &ven tillimpas pa kollis-
ionsfall vid transitering.

Enligt 2 mom. forfaller den rétt som foreskrivs i 1 mom., om den som deklarerar eller innehar
varorna visar att innehavaren av det registrerade varumérket inte har ratt att forbjuda att va-
rorna fors ut pd marknaden i ett land som dr varornas slutliga destination. Bestimmelsen mot-
svarar artikel 10.4 i direktivet. Bevisning pé att innehavaren av ett registrerat varumérke inte

89



RP 201/2018 rd

har rétt att forbjuda att varor slapps ut pa marknaden i det land som &ar varornas slutliga desti-
nation ska uppvisas i tulldeklarationsforfarande eller i domstol, om ett intrdng i varuméarket
behandlas vid domstol. I bevisningen kan inga till exempel bevis pé att varumérkesinnehava-
ren inte har en varumérkesregistrering i den slutliga destinationen.

I skél 24 i varumérkesdirektivet hinvisas till artikel 28 i Europaparlamentets och radets for-
ordning (EU) nr 608/2013 som foreskriver att en rattighetsinnehavare ska vara ansvarsskyldig
for skador gentemot varuinnehavaren, bl.a. om det senare konstateras att varorna i fraga inte
gOr intrng 1 en immateriell réttighet.

8 §. Begrdnsningar av ensamrdtten. 1 8 § 1 lagforslaget foreskrivs om begrinsningar av en-
samritten. Bestimmelsen motsvarar huvudsakligen 7 § i den gillande varumaérkeslagen. I och
med det nya varuméarkesdirektivet dndrades varumérkesdirektivets begransningsbestimmelse
till vissa delar och da maste ocksa den nationella regleringen ses Gver till motsvarande delar.
Det behover dock inte gdras nigra avsevérda dndringar i bestimmelserna med anledning av
direktivet. Genom bestimmelsen genomfors artikel 14 1 varumérkesdirektivet.

Enligt den foreslagna bestimmelsen har varumarkesinnehavaren inte ratt att forbjuda verk-
samhet som omfattas av begransningarna och sker enligt god affarssed. Med god affarssed av-
ses enligt Europeiska unionens domstols etablerade tolkning framst en lojalitetsplikt gentemot
varumérkesinnehavarens berdttigade intressen. Varumirket anvinds inte i enlighet med god
affarssed bland annat om det anvéinds pa ett sadant sétt att det kan ge intryck av att det forelig-
ger ett affarsméssigt samband mellan tredje man och varumirkesinnehavaren, anvéndningen
paverkar varumérkets virde genom att man drar otillborlig fordel av varumaérkets sirskilj-
ningsforméga eller renommé, man dérigenom misskrediterar eller uttrycker sig nedsdttande
om detta varumérke, eller om tredje man framstéller sin vara som en imitation eller ersittning
for den vara som bar annans varumirke (dom av den 17 mars 2005, Gillette, C-228/03,
EU:C:2005:177, punkt 49).

I 1 punkten tillats att en fysisk persons namn eller adress anvénds i nédringsverksamhet enligt
god affarssed. Bestimmelsen avviker fran den géllande lagen sa att anviandningen av eget
namn inte ldngre géller firma. Varumarkeslagen dndrades genom lag 616/2016, som tradde i
kraft den 1 september 2016, sé att den motsvarar tolkningen i det gamla varumérkesdirektivet.
Andringen baserade sig pé den tolkning som Europeiska unionens domstol tilldgnat sig att
hénvisningen till eget namn &ven omfattade anvidndningen av firma (dom av den 16 november
2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punkterna 77-81). I det nya varumérkesdi-
rektivet har regleringen begrénsats att gélla endast en fysisk persons eget namn eller adress, sa
den nationella lagen maste nu dndras pa motsvarande sétt.

Enligt 2 punkten fér i enlighet med god affirssed anvéndas ett tecken som visar uppgifter om
varornas eller tjdnsternas art, kvalitet, kvantitet, anvindningsindamal, védrde eller geografiska
ursprung, tidpunkten for nér varorna framstéllts, tidpunkten for nér tjinsterna genomfors eller
andra egenskaper hos varorna eller tjdnsterna. De tecknen som liknar de ovan angivna &r be-
skrivande och saknar déarigenom sérskiljningsforméga. Darfor fas i1 regel inte ensamratt till
dem. Ensamritt till sddana tecken kan dock forvérvas till exempel nér varumérket ar inarbetat
eller ndr tecknet har forvérvat tillrdcklig sdrskiljningsforméga genom att det varit i bruk. I
dessa fall behover det dock sikerstéllas att andra néringsidkare har tillrdckliga mojligheter att
anvanda beskrivande uttryck i sin affarsverksamhet. Bestimmelsen motsvarar 7 § 2 punkten i
den gillande lagen, men i bestimmelsen ndmns uttryckligen ocksa tidpunkten for nar tjanster
utférs, som ndmns i artikel 14.1 b i direktivet.

Enligt 3 punkten t&r man enligt god affarssed anvénda ett tecken som annars saknar sirskilj-
ningsformaga. De tecken som nédmns som exempel i 2 punkten saknar sérskiljningsformaga.
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Ett tecken kan dock sakna sarskiljningsformaga ocksa pa grund av nagot annat én att en egen-
skap &r beskrivande. Tecknet kan ockséd av annat skal sakna formaga att sirskilja varumarkes-
innehavarens varor eller tjénster frén nédgon annans varor eller tjinster. I sddana situationer
kan tecknet anvéndas enligt god affdrssed. I artikel 14.1 b i varumérkesdirektivet ndmns som
en begrdnsning av ensamrétten att tecknet saknar sérskiljningsforméga samt anges de ovan i 2
punkten ndmnda situationer dir tecknet beskriver egenskaper. Séledes begransas avsaknaden
av sarskiljningsformaga inte enbart till situationer déar egenskaper beskrivs, utan omfattar d&ven
andra situationer dér tecknet saknar forméga att sirskilja varor eller tjanster fran ndgon annans
varor eller tjénster. Bestimmelser om hurdana tecken som har sérskiljningsformaga finns i 11
§ 1 mom. 1 punkten ochi 11 § 2 mom. i den foreslagna lagen.

Enligt 4 punkten far man i enlighet med god affarssed anvianda ett varumérke for identifiering
av varor eller tjénster som varumérkesinnehavarens varor eller tjanster eller vid hdnvisning till
dem som varumérkesinnehavarens varor eller tjanster. I ett sadant fall forutsitts att anvand-
ningen av varumérket behdvs for att visa den avsedda anvéndningen for varorna eller tjdnster-
na eller av annat motsvarande skil. I bestimmelsen ingér regleringen enligt 7 § 3 mom. i den
géllande lagen, men dér har i enlighet med artikel 14.1 ¢ i varumérkesdirektivet ndmnts an-
vandning av varumarket i syfte att identifiera varor eller tjdnster som varuméarkesinnehavarens
varor eller tjanster eller for att hdnvisa till dem. Visandet av det avsedda dndamalet ar alltsa
endast ett exempel pa en situation dar anvandningen av tecknet behdvs och tillats. Aven andra
situationer dér anvindning av varumérket enligt god affdrssed kan behdvas for att identifiera
varor eller tjédnster som den aktuella innehavarens varor eller tjénster eller for att hénvisa till
dessa kan komma 1 fraga.

Enligt Europeiska unionens domstol &r tredje mans anvéndning av en annans varumirke nod-
vandig for att ange det avsedda dndamalet med en vara som tredje man salufor, om en sadan
anvéndning 1 praktiken utgor det enda séttet att ge allménheten begripliga och fullstindiga
upplysningar om det avsedda dndamalet. Europeiska unionens domstol har ansett att for att
forvissa sig om huruvida det finns andra sétt att [imna saddana upplysningar, dr det nddvandigt
att beakta exempelvis eventuella tekniska standarder eller normer som generellt anvénds i
fraga om den typ av vara som tredje man salufor och som &r kidnda fér den méalgrupp som
denna typ av vara riktar sig till. Dessa normer, eller andra egenskaper, ska kunna ge malgrup-
pen begripliga och fullsténdiga upplysningar om det avsedda &ndamélet med den vara som sa-
lufors av tredje man (dom av den 22 februari 2006/448, HD 2006:17, Gillette).

9 §. Konsumtion av ensamrdtten. 19 § i lagforslaget ingar en bestimmelse om konsumtion av
den ensamritt som ett varumérke ger. Genom bestdmmelsen genomfors artikel 15 i varumaér-
kesdirektivet. Bestimmelsen motsvarar i sak 8 § i den géllande lagen.

I I mom. foreskrivs om huvudregeln att en varumérkesinnehavare inte far forbjuda anvénd-
ning av varumaérket pd varor som av innehavaren eller med innehavarens samtycke av ndgon
annan har forts ut pa marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet under teck-
net. Bestimmelsen &r till sin ordalydelse ny jamfort med 8 § i den géllande lagen, men kan in-
nehallsmissigt harledas fran 8 §. Ensamritten till varumérket upphor nir innehavaren for de
produkter som forsetts med varumérket till utbyte. Nir en vara en gang sléppts ut av varumér-
kesinnehavaren eller med dennes samtycke, kan innehavaren dérefter inte forbjuda aterforsilj-
ning eller import av varan genom att aberopa sin varumérkesritt.

I frdga om varumirkesinnehavarens samtycke har Europeiska unionens domstol konstaterat att
samtycke inte kunde antas ha givits i en situation ddr varumirkesinnehavaren hade gett sitt
samtycke till utsléppande pa marknaden utanfér EES-omrédet. Efter det hade tredje mén im-
porterat varorna till EES-omradet och sléppt ut dem dér. I ett sddant fall kunde det inte antas
att samtycke getts, utan samtycket ska vara uttryckligt eller underforstatt och den néringsid-
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kare som aberopar samtycket maste visa att samtycke getts (dom av den 20 november 2001,
Zino Davidoff och Levi Strauss, de forenade malen C-414/99 och C-416/99, EU:C:2001:617).

I 2 mom. foreskrivs om ett undantag fran 1 mom. och specificeras i vilka fall varumérkesinne-
havaren kan forbjuda anvéindningen av varumérket i varor som &r i utbyte. Enligt bestimmel-
sen far en varumirkesinnehavare forbjuda anviandning av tecknet pa varor, om innehavaren
har en grundad anledning att motsétta sig senare tillhandahallande eller forande ut pa mark-
naden av varorna. Anvindningen av varumérket kan forbjudas sérskilt om varornas skick har
dndrats eller kvalitet forsdmrats efter att de forts ut p4 marknaden.

Europeiska unionens domstol har tolkat den tidigare bestimmelsen s& att bestdmmelserna
anger att konsumtionsverkan endast dr forenad med sldppande ut pa unionens inre marknad.
Enligt domstolen strider nationella bestimmelser som utvidgar konsumtionsverkan till 1ander
utanfor EES-omradet mot artikel 7 i det gamla varumérkesdirektivet. Den fria rorligheten for
varor och tjanster skulle inskréinkas, om medlemsstaterna ldmnats mojlighet att foreskriva om
konsumtion av rétten till varumérke for sddana produkter som forts ut p4 marknaden i tredje-
lander. Som huvudregel ska alltsd anses att varumérkesinnehavaren kan forbjuda parallellim-
port fran ldnder utanfor EES-omradet (dom av den 16 juli 1998, Silhouette, C-355/96,
EU:C:1998:374).

Europeiska unionens domstol har ocksé ansett att det av varumaérkesrétten inte foljer ett abso-
lut hinder for att packa om produkten i distributionskedjan och anbringa rattighetsinnehava-
rens varumérke pd den. Varumérkesinnehavaren har dock rétt att ingripa i ett sddant forfa-
rande under vissa forutséttningar. Varumérkesinnehavaren ska i forvig informeras om att en
ompaketerad produkt fors ut pd marknaden och av den nya forpackningen ska framgd vem
som har packat om produkten (dom av den 11 juli 1996, de férenade malen Bristol-Myers
Squibb, C-427/93, C-429/93 och C-436/93 m.fl. EU:C:1996:282, punkterna 32-36 samt 47—
49). Hogsta domstolen har bedomt huruvida principen om regional konsumtion ér tillimplig i
sitt beslut 2003:88. Enligt hogsta domstolen &r ett varumirke bland annat ett tecken pa att en
produkt, sddan den tillhandahalls, kommer fran varumarkesinnehavaren eller fran en killa som
agerat med innehavarens samtycke och under dennes dvervakning. Av varumérkesratten foljer
ocksa begriansningar som giller forpackningen for produkter som skyddats med varumérke.
Aven om ensamritten skulle ha konsumerats pa grund av sldppande ut pd marknaden, kan va-
rumirkesinnehavaren oberoende av detta ha rétt att ingripa i hur produkterna forpackas i dis-
tributionskedjan. Eftersom ompaketeringen av varorna har syftat till att {3 till stdnd ett intryck
av att forpackningen hédrstammar fran varumérkesinnehavaren, hade svaranden gjort sig skyl-
dig till intrdng i rétt till varuméirke (dom av den 3 oktober 2003/2422, HD:2003:88). I beslut
2011:7 (dom av den 26 januari 2011/153, HD:2011:7, Mercilon och Maveron) var det fraga
om huruvida en aterforpackad produkts utseende var sadant att det skulle vara till forfang for
varumirket och dess innehavare. I fallet hade forpackningarna forsetts med béde tillverkarens
och parallellimportorens varumaérken, for vilket det i sig inte fanns hinder enligt hogsta dom-
stolen. Avgorande var det helhetsintryck som férpackningarna gav. Endast det faktum att ater-
forsiljaren drog fordel av anvidndningen av det ursprungliga varumérket genom att tillborlig
marknadsforing av varor som var forsedda med varumarket gav en hogkvalitativ bild av ater-
forséljarens egen verksamhet var inte ett motiverat skél att motsétta sig anvidndningen av det
ursprungliga varumérket. Av forpackningarna hade det emellertid kunnat uppstd en felaktig
bild av lakemedlets kommersiella ursprung eller forhéllandet mellan ldkemedelstillverkaren
och parallellimportdren.

10 §. Atergivande av varumdrken i vissa publikationer. 1 mom. innehdller en bestimmelse
som huvudsakligen motsvarar 11 a § 1 mom. i den géllande lagen, att forlaggare av lexikon,
uppslagsverk, larobocker eller andra motsvarande publikationer pé begéran av innehavaren av
ett varumaérke ska se till att varumaérket inte aterges i publikationen utan att det framgér att va-
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rumirket dr registrerat. Ur bestimmelsen stryks informationsplikten for forfattare, huvudre-
daktorer och utgivare av publikation, vilken finns i den gillande lagen. Det att skyldigheten att
informera om varumaérket i publikationen begrénsas till enbart forliggaren forenklar ansvars-
fordelningen och motsvarar formuleringen i artikel 12 1 varumérkesdirektivet. Det dr lattare
for varumérkesinnehavaren att veta vem begéran ska riktas till. Genom bestdmmelsen genom-
fors artikel 12 i varumérkesdirektivet.

Skyldigheten att informera kan fullgéras genom att symbolen ® anges i samband med varu-
mérket. Symbolen édr ett internationellt anvént kéinnetecken genom vilket foremaélet kan anges
vara ett registrerat varumérke. I Finland &r det inte nddvéndigt att anvdnda symbolen och dess
anvindning medfor inte sdrskilda rattigheter for varumérkesinnehavaren. I Finland har an-
vandningen av symbolen haft informativ karaktér, symbolen berittar fraimst att innehavaren
betraktar tecknet som ett skyddat varumarke.

Paragrafens 2 mom. innehdller en bestimmelse om att regleringen enligt 1 mom. tilldimpas
forutom i frdga om traditionella publikationer i pappersform &dven i frdga om publikationer
som sprids via datanét eller pa nagot annat elektroniskt sétt.

I 3 mom. finns en bestimmelse om skyldighet att se till att en réttelse publiceras i fall dar
skyldigheten enligt 1 mom. forsummas. En forliggare som forsummar skyldigheten enligt 1
mom. ér skyldig att pé sin bekostnad se till att en réttelse publiceras. Rittelsen publiceras pé
det sdtt och i den omfattning som é&r skiligt. Bestimmelsen motsvarar till sitt innehall 11 § 2
mom. i den géllande lagen.

3 kap. Forutséttningar for forvarv av ensamrétt

11 §. Tecken som utgor ett varumdrke. 1 paragrafen foreskrivs om hurdana tecken som kan re-
gistreras som varumérken (1 och 2 mom.), hurdana tecken som kan inarbetas (3 mom.) och for
hurdana tecken ensamrétt inte kan forvérvas pa nagot sitt (4 mom.). Dessutom definieras sér-
skiljningsformaga i paragrafen.

I I mom. foreskrivs om hurdana tecken som kan registreras som varumédrken. Varumaérkets
grundldggande funktion &r att for konsumenten eller slutanvéndaren av en vara eller tjénst som
ticks av varumirket garantera dess ursprung, s att denne utan risk for forvéixling kan sérskilja
denna vara eller denna tjénst fran andra med ett annat ursprung (dom av den 12 december
2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, punkt 35)).

Enligt 1 mom. 1 punkten kan som varumaérke registreras vilket tecken som helst, om varumaér-
kesinnehavarens varor eller tjénster i ndringsverksamhet kan sérskiljas frén andras varor eller
tjénster med hjélp av tecknet. I bestimmelsen ingér séledes en definition pé sdrskiljningsfor-
méga. Innehéllet i sdrskiljningsformagan och exempel pa vilka tecken som saknar sérskilj-
ningsformaga anges i 2 mom. 1 den foreslagna paragrafen. Enligt denna punkt i den foéreslagna
bestammelsen ska ett tecken ha sérskiljningsformaga for att det ska kunna registreras. Dessu-
tom forutstts att tecknet i enlighet med 2 punkten ska kunna aterges i varumarkesregistret.

Ett varumérkes sérskiljningsformaga ska bedémas dels med avseende pd de produkter eller
tjénster som detta varumérke omfattar, dels utifrdn den uppfattning som en normalt informe-
rad samt skéligen uppméarksam och upplyst genomsnittskonsument av de aktuella varorna eller
tjansterna kan tdnkas ha (dom av den 19 juni 2014, Oberbank Ag m.fl., C-217/13 och C-
218/13, EU:C:2014:2012 samt dom av den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377).
Vid beddomningen av genomsnittskonsumenten eller omséttningskratsen ar det dédrmed rele-
vant att ocksé beakta de varor och tjdnster som ansdkan avser. Omséttningskretsen for daglig-
varuhandelns produkter kan vara alla medborgare, medan omséttningskretsen for ett medi-
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cinskt instrument dr en mycket begriansad sakkunnigkrets. Vid bedomningen av sdrskiljnings-
forméga ska det tas hansyn till om det ur den berérda allmédnhetens synvinkel finns ett tillrack-
ligt direkt och konkret forhallande mellan tecknet och de varor och tjdnster som ansdkan av-
ser. Ett ordtecken ska anses vara beskrivande om &tminstone en av dess eventuella betydelser
ar sédan att den uttrycker varornas eller tjdnsternas egenskap. Vid bedomningen av ett teckens
sarskiljningsformaga beaktas ocksa till exempel omséattningskretsens sprakkunskaper. Ett
tecken pé ett frimmande sprak som i nagon annan stat skulle sakna sérskiljningsformaga pa
grund av spréakliga, kulturella, sociala och ekonomiska skillnader eller som dér skulle vara be-
skrivande for de aktuella varorna eller tjdnsterna saknar inte nddvéandigtvis sérskiljningsfor-
méga i Finland bland finldndska konsumenter, om omséttningskretsen inte anses forstd teck-
nets betydelse (se t.ex. dom av den 9 mars 2006, Matratzen Concord AG, C-421/04,
EU:C:2006:164, punkt 32).

Vid bedémningen ska det ocksd beaktas om de ord, figurer eller andra upplysningar som for-
kommer i tecknet méste héllas fritt tillgangliga sé att 4ven andra ndringsidkare fritt ska kunna
anvinda dem. Ensamritt bor inte beviljas tecken som inskrénker andra néringsidkares frihet
att beskriva varor eller tjdnster. Férger dr sddana som oftast i regel saknar sérskiljningsfor-
méga som sddana, eftersom det anses att konsumenter mera séllan anses kénna igen tecknets
kommersiella ursprung endast utifran fargen. For farger giller ocksé behovet att halla dem fritt
tillgéngliga. Tecken som bildas av enkla geometriska former, sdsom en cirkel, ett streck eller
en rektangel, har inte heller ansetts ha sérskiljningsférméga (se d&ven dom 13 av den augusti
2012/2131, HFD:2012:64).

Hogsta forvaltningsdomstolen ansag i beslut 2017:83 (dom av den 15 maj 2017/2303,
HFD:2017:83) att en osts silverfargade, trekantiga utseende var sedvanligt for de varor som
ansokan avsag och inte av sddan karaktir att den berdrda allménheten skulle komma ihég det
som ett tecken pd kommersiellt ursprung. Tecknet hade dédrmed inte sérskiljningsformaga. I
rattspraxis har det ansetts att det att varumaérket tillhor en varumérkesfamilj eller -serie kan be-
aktas som en faktor som forstdrker sdrskiljningsformagan, men dven dé ska verkan bedomas
med beaktande av den gemensamma maérkesdelens sérskiljningsformaga (dom av den 30 maj
2016/2392, HFD:2016:82, NETTIVENE).

Forutom att ett tecken som kan registreras ska ha sarsklljnmgsformaga ska tecknet enligt /
mom. 2 punkten i den foreslagna paragrafen kunna aterges i varumérkesregistret. Bestimmel-
sen forutsétter inte ldngre i enlighet med artikel 3 i varumérkesdirektivet att tecknet ska kunna
aterges grafiskt, sisom fallet dr for ndrvarande i 2 § 1 varumérkeslagen. Ett varumérke kan ut-
goras till exempel av ett ord, inbegripet personnamn och slagord, en figur, bokstav, siffra, ett
ljud, en férg eller formen pé en vara eller dess forpackning. Listan &r inte uttémmande, utan
dven ett annat tecken kan vara ett varumirke, sé linge det kan aterges i varumarkesregistret pa
ett sddant sétt att myndigheterna och allménheten kan faststélla det tydliga och exakta forema-
let for det skydd som varumérkesinnehavaren fatt. Bestimmelsen mojliggor séledes dven bl.a.
rorliga tecken och multimedietecken. Bestimmelsen mojliggor i teorin dven tecken av annan
typ, sdsom dofter, men en klar, bestindig och objektiv atergivning av de, har varit visat sig
vara besvarlig i réttspraxis (se t.ex. Sieckmann, C-273/00, punkterna 69-71).

Enligt skél 13 i varumérkesdirektivet ska tecknet kunna aterges pa ett sétt som é&r klart, precist,
fullstandigt i sig sjalvt, lattillgdngligt, tydligt, bestéindigt och objektivt. Ett tecken bor fa éter-
ges i valfri 1dmplig form med anvéndning av allmént tillgénglig teknik. Kriterierna for séttet
att aterge varumérket i registret har ansetts ha samband med att de behdriga myndigheterna
maste kunna fa klar och tydlig kdinnedom om egenskaperna hos de tecken som kan utgéra va-
rumirken, for att ddrigenom kunna fullgora sina skyldigheter avseende forhandsgranskningen
av registreringsansokningarna och offentliggérandet och upprétthillandet av ett vil avpassat
och exakt varumirkesregister. Med myndighet enligt bestimmelsen avses PRS samt domstolar
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som till exempel handligger ett varumirkes registrerbarhet eller verkstillighet. A andra sidan
maste de ekonomiska aktorerna klart och tydligt kunna forvissa sig om vilka varumérken som
ar registrerade, och vilka registreringsansokningar som befintliga eller tinkbara konkurrenter
lamnat, varigenom aktorerna kan erhélla relevant information om tredje mans rétt. Ett tecken
méste dessutom kunna uppfattas varaktigt och sédkert for att varumaérkets ursprung ska kunna
garanteras. Med hénsyn till Varuméirkesregistreringens varaktighet och till det faktum att va-
rumérket kan fornyas, maste atergivningen vara bestandlg (Sieckmann, C-273/00, punkterna
50, 51 och 53). Den grafiska atergivningen i registret maste vara otvetydig och ob]ektlv i syfte
att undvika alla subjektiva inslag vid processen for att identifiera och uppfatta tecknet (Sieck-
mann, C-273/00, punkt 54). Enligt 4 § i lagen om tillhandahéllande av digitala tjénster i rege-
ringsproposition (60/2018) ska PRS se till att deras digitala tjdnster &r kompatibla med pro-
gramutbud och kommunikationsférbindelser som anvinds allmént. PRS ska till exempel fast-
stélla de godkénda filformaten for tecken som soks elektroniskt.

Eftersom bestdmmelsen i praktiken forutsétter att omfattningen av tecknets skydd ska kunna
faststéllas tydligt genom att se i varumérkesregistret, innebér det samtidigt att sattet att aterge
tecknet definierar det tecken som skyddas. Det anses inte lingre till exempel att tecken som
atergetts som svartvita omfattar alla fargvariationer, utan endast tecknet i sin atergivna svart-
vita form. Enligt 107 § 3 mom. i lagen anses dock sddana svartvita tecken som sokts fore
ikrafttrddandet av denna lag omfatta alla fargvariationer av tecknet. Aven om tecknet efter
ikrafttradandet av denna lag registreras som svartvitt, kan det huruvida tecknet i verkligheten
anvénds 1 fiarg dock ha betydelse for hur genomsnittskonsumenten uppfattar varumérket. Detta
paverkar dédrmed till exempel helhetsbeddomningen av risken for forvéxling (dom av den 18
juli 2013, Specsavers, C-252/12, EU:C:2013:497, punkterna 37 och 41).

I artikel 3 b 1 varumérkesdirektivet forutsatts att tecknet aterges i registret pa ett sitt som gor
det mojligt att klart och tydligt avgora foremaélet for det skydd som beviljats innehavaren. Det
typer av tecken som kan véljas i varumérkesansokan kan vara till hjdlp vid faststéllandet och
klarldggandet av det precisa foremaélet for skyddet. Varumérkessokanden bor i ansdkan ange
om det till exempel &r fraga om ett tecken som avser figur eller utseende. Da klarldgger valet
av teckentyp foremalet for skyddet. I unionsdomstolen finns en anhéngig begéran om prejudi-
kat bland annat angdende betydelsen av typ av tecken nédr varumérkets sérskiljningsformaga
bedoms (HFD:2017:150 och C-578/17, Hartwall).

I 2 mom. foreskrivs om tecken som saknar sérskiljningsforméga. Enligt 2 mom. I punkten an-
ses ett tecken som visar uppgifter om varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, anvand-
ningsdndamaél, virde eller geografiska ursprung, tidpunkten for nir varorna framstéllts, tid-
punkten for nér tjdnsterna genomfors eller andra egenskaper hos varorna eller tjédnsterna inte
ha sérskiljningsformaga. Ett tecken som antingen enbart eller endast med vissa variationer el-
ler tilligg beskriver eller skulle kunna beskriva ovan uppriknade egenskaper saknar sérskilj-
ningsformaga. Ovanndmnda exempel utgdr dock inte en uttdommande forteckning, och ett
tecken kan sakna sarskiljningsformaga dven av andra skél dn pa grund av att det ar beskri-
vande, vilket konstateras i 3 punkten i den foreslagna paragrafen. Foreslagna 1 punkten mots-
varar till sitt innehall huvudsakligen 3 § i den géllande lagen. Skillnaden jamfort med den gil-
lande bestdmmelsen &r att dven tidpunkten for utférande av tjanster samt andra egenskaper 1
enlighet med artikel 4 c i direktivet ndmns i den foreslagna bestdmmelsen.

I synnerhet har upphittade beteckningar pd varor eller tjénster samt ord som forekommer i
allménspréket men som anvénds i avvikande betydelse sérskiljningsférmaga (till exempel
APPLE for datorer eller DIESEL for jeans). Aven suggestiva tecken, som viicker associationer
om en produkt eller tjdnst som dock inte direkt uttrycker egenskaper har sérskiljningsfor-
maga.
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Enligt 2 mom. 2 punkten anses ett tecken som har blivit en i niringsverksamhet allmént an-
vand beteckning pa varan eller tjansten sakna sédrskiljningsforméga. Ett tecken kan med tiden
forlora sin sdrskiljningsforméga. Hogsta domstolen ansdg till exempel i sitt avgorande
2005:118 (dom av den 20 oktober 2005/2537, HD:2005:118, TURVAURA) att tecknet hade
blivit en beteckning som allmént anvénds i néringsverksamhet och hade darmed forlorat sin
sirskiljningsforméga.

Enligt 2 mom. 3 punkten anses ett tecken som pa annat sétt inte kan sérskilja varumérkesinne-
havares varor eller tjénster frdn ndgon annans varor eller tjénster sakna sérskiljningsforméga. I
regel beskriver ett tecken som saknar sdrskiljningsforméga en egenskap hos varan eller tjéns-
ten 1 enlighet med 2 mom. 1 punkten eller &r en allmén beteckning pa en vara eller tjénst i en-
lighet med 2 mom. 2 punkten. Ett tecken kan dock utover att det dr beskrivande sakna sér-
skiljningsformaga av annat skil. Dé kan tecknet alltsé inte sérskilja teckeninnehavarens varor
eller tjanster fran ndgon annans varor eller tjanster.

I 3 mom. foreskrivs om undantag frén de krav pa varuméirken som konstateras i 1 mom. Enligt
bestimmelsen kan genom inarbetning forvérvas ensamrétt dven till ett sédant tecken som inte
kan aterges i varumarkesregistret eller som saknar sarskiljningsforméga. Tecknet bor dock an-
vandas i niringsverksamhet. Bestimmelsen motsvarar till sitt innehall huvudsakligen 4 a § 2
mom. 1 den géllande lagen och &r nationell reglering. I den géillande lagen har inarbetningen
berort i synnerhet tecken som inte kunnat aterges grafiskt. Som det konstateras ovan i moti-
veringen till 1 mom. 2 punkten forekommer kravet pa grafisk atergivning inte léngre i varu-
mérkesdirektivet, ddremot fOrutsitts att tecknet ska kunna aterges i varumaérkesregistret. Den
foreslagna bestimmelsen avviker sdledes fran den géllande lagen pa sa sitt att den dven om-
fattar situationer enligt 1 mom. 2 punkten. Genom inarbetning ska alltsa ensamrétt kunna for-
vérvas for ett tecken som i enlighet med 1 mom. 2 punkten inte kan &terges i varuméirkesre-
gistret. Tecknet ska dock dven i detta fall kunna uppfylla ett varumérkes viktigaste funktion,
dvs. sérskilja sin innehavares varor eller tjanster frén andras varor eller tjénster.

Aven for nirvarande kan ensamritt till tecken som ursprungligen saknade sirskiljningsfor-
maga forviarvas genom inarbetning. Ensamrétt som forvarvats genom inarbetning till ett teck-
en som ursprungligen saknade sarskiljningsforméga ar nira beslaktat med saddan sérskiljnings-
formaga enligt 12 § 3 mom. som forvérvats genom anvéndning. Det nér ett tecken som ur-
sprungligen saknade sérskiljningsforméga har forvirvat sérskiljningsforméaga genom inarbet-
ning i samband med anvindning ska bedémas enligt géllande praxis.

I 4 mom. foreskrivs om hurdana tecken som inte alls kan fungera som varumérken och till
vilka ensamritt alltsé inte kan forvérvas genom registrering och inte heller genom inarbetning.
I den foreslagna bestimmelsen foreskrivs att ett varumérke inte kan vara ett sddant tecken som
utgdrs av enbart en form eller ett annat sérdrag som foljer av varans eller tjénstens art, som
kréavs for att uppna ett tekniskt resultat, eller som inverkar vésentligt pa varans eller tjdnstens
varde. Paragrafen motsvarar artikel 4.1 e i varuméarkesdirektivet. Jimfort med 5 § i den nuva-
rande lagen innehaller bestimmelsen som begransning av ensamréatt forutom formen dven sér-
dragen.

Genom att forbjuda ensamrétt till en varas eller tjénsts karakteristiska form forhindras att
sjdlva varan registreras eller inarbetas som varumérke. I fallet 2013:1723 anség hogsta {or-
valtningsdomstolen att ett tecken som angav carneval-kexets utseende inte enbart utgjordes av
varans karakteristiska form, men att det inte heller i sig kunde anses ha sérskiljningsformaga
utan bevisning om sérskiljningsformaga som forvarvats genom bruk (dom av den 20 maj
2013/1723, HFD:2013:1723, Carneval).
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En form pé eller ett sérdrag hos en vara som krivs for att uppna ett tekniskt resultat kan inte
skyddas, eftersom man da till exempel kan skydda en 16sning for vilken patent inte kan sokas
(se t.ex. dom av den 14 september 2010, Lego Juris A/S, C-48/09P, EU:C:2010:516). Syftet
med bestdmmelsen &r att forhindra att monopol beviljas for sadana tekniska 16sningar som
konsumenterna kan vilja att de finns i konkurrenternas varor. En form pé en vara som kravs
for att uppné ett tekniskt resultat har tolkats sa att det avser det sitt pa vilket den aktuella va-
ran fungerar, inte det sitt pa vilket varan tillverkas (dom av den 16 september 2015, Société
des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, punkterna 52—57).

I frdga om form eller egenskap som pa ett vésentligt sétt pdverkar virdet pd en vara eller en
tjédnst beddms om en sddan form huvudsakligen tjinar ndgot annat syfte &n att sarskilja sin in-
nehavares varor fran andras varor. Det kan vara friga om en form som vésentligen paverkar
bedémningen till exempel i en situation dir formens enda syfte ar att skapa en dekorativ effekt
som paverkar kopbeslutet och som oftast kan registreras som monsterrétt. Utdver formen kan
ocksa andra egenskaper, som till exempel varans tekniska egenskaper, ocksa avsevért bidra till
varans virde (dom av den 6 oktober 2011, Bang & Olufsen A/S, T-508/08, EU:T:2011:575,
punkt 77 och dom av den 18 september 2014, Hauck GmbH & Co. KG, C-205/13
EU:C:2014:2233, punkt 32). Nér det bedoms om den aktuella bestimmelsen om vérde kan
tillimpas, kan hinsyn tas till hur den berdrda allménheten uppfattar varans form, det aktuella
varuslagets beskaffenhet, formens konstnédrliga virde, formens sérskilda karaktar i forhallande
till andra former som &r allmént forekommande pé den berérda marknaden, forekomsten av en
mérkbar prisskillnad i férhallande till liknande produkter eller utvecklandet av en marknadsfo-
ringsstrategi som framst lyfter fram varans estetiska sérdrag (Hauck GmbH & Co. KG, C-
205/13, punkterna 34-36). Enbart en firg som fanns i ett ligesmarke ansags inte utgora en
saddan form som avses i bestimmelsen (dom av den 12 juni 2018, Louboutin och Christian
Louboutin, C-163/16, ECLI:EU:C:2018:423).

Aven om bestdmmelsen sannolikt oftare dr tillimplig p& vissa teckentyper som skyddar en
form, sdsom registreringar av ett utseende, kan dven andra teckentyper komma i frga, exem-
pelvis sddana multimedietecken eller rorliga tecken som till exempel innehaller anvisningar
for att montera en produkt och dar tecknets sirdrag ar nédvéandigt for att uppna ett tekniskt re-
sultat. Ett sdrdrag som i vdsentlig grad paverkar varans virde kan i friga om ljudtecken vara
till exempel ljudet pa en motorcykel, nér registrering av tecknet soks for motorcyklar.

12 §. Absoluta grunder for avslag och ogiltigforklaring. 1 I mom. 1 punkten foreskrivs att ett
varumirke inte far reglstreras eller om det har registrerats ska registreringen ogiltigforklaras,
om market inte kan aterges 1 varumdrkesregistret i enlighet med 11 § 1 mom. 2 punkten i la-
gen. Pa det sitt som ndmns i 11 § 1 mom. 2 punkten har kravet pa atergivning i registret an-
setts vara ett absolut krav for att tecknet ska anses vara registrerbart.

Foremaélet for en varumérkesansdkan ska ocksé vara ett tecken. Exempelvis registreras inte en
upplysning som inte alls kan anses vara ett varumaérke (se t.ex. dom av den 25 januari 2007,
Dyson Ltd, C-321/03, EU:C:2007:51, punkterna 36—40). Genom bestimmelsen genomfors ar-
tikel 4.1 a 1 varumarkesdirektivet.

I I mom. 2 punkten foreskrivs om forbud mot att registrera sddana tecken som enligt 11 § 4
mom. inte kan vara varumérken. Om ett saddant tecken skulle registreras, skulle det kunna ogil-
tigforklaras. De tecken som anges i 11 § 4 punkten i lagen &r sddana att ensamrétt inte alls kan
forvdrvas till dem. Sédana dr tecken som utgdrs av enbart en form eller ett sirdrag som foljer
av varans eller tjanstens art, som krévs for att uppna ett tekniskt resultat eller som inverkar va-
sentligt pa varans eller tjanstens viarde. Genom bestimmelsen genomfors artikel 4.1 e i varu-
mérkesdirektivet.
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I 1 mom. 3 punkten foreskrivs om férbud mot registrering av tecken som saknar séarskiljnings-
forméga och om ogiltigforklaring av sddana varumérken om de har registrerats. Definitioner
pa och beddmningskriterier for sirskiljningsforméga finns i 11 § 1 mom. 1 punkten och 2
mom. Forbudet att registrera tecken som saknar sérskiljningsforméga motsvarar 13 § i den nu-
varande lagen. Genom bestimmelsen genomfors artikel 4.1 b—d i varumérkesdirektivet.

I 1 mom. 4 punkten foreskrivs om forbud mot registrering och om ogiltigforklaring av varu-
marke som strider mot lag, allmén ordning eller god sed. Bestimmelsen motsvarar 14 § 1
mom. | punkten i den nuvarande lagen och genomfor artikel 4.1 f i varumérkesdirektivet. Det
kan vara frdga om ett varumérke som strider mot lagen, till exempel néir tecknet strider mot en
annan lag dn varumaérkeslagen, exempelvis mot bestimmelserna om trosfrid i strafflagen. Ett
varumirke som strider mot allmén ordning kan vara till exempel ett varumirke som uppmanar
till brott eller en annan gérning som destabiliserar den allménna ordningen eller dr pornogra-
fisk. Varumarken anses strida mot god sed om de i sig ar till exempel smédande, rasistiska tai
diskriminerande (t.ex. dom av den 9 juni 2009, HFD:2009:1474 Serialkiller). Ett varumérke
som strider mot god sed kan ocksa till exempel forhirliga eller hinvisa till narkotika eller vara
en svordom.

1 1 mom. 5 punkten foreskrivs om forbud mot registrering av vilseledande tecken. Bestimmel-
sen motsvarar 14 § 1 mom. 2 punkten i den nuvarande lagen och genomfor artikel 4.1 g i va-
rumirkesdirektivet. Tecken kan vara vilseledande till exempel nér det géller varornas eller
tjénsternas art, kvalitet eller geografiska ursprung. Vilseledande i frdga om varors egenskaper
kan till exempel ett tecken som innehéller ett ord eller en annan upplysning som hénvisar till
annat dn for vilka varor tecknet sokts (se dom av den 1 september 1994/3821, HFD:1994-A-
41 DE-NIC).

I sin réttspraxis (dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, de forenade mélen C-108/97
och C-109/97, EU:C:1999: 230) har Europelska unionens domstol i fraga om geografiskt vilse-
ledande Karaktir ansett att “artikel 3.1 ¢ i direktivet i princip inte utgdr hinder for registrering
av geografiska namn som &r okdnda for den berdrda omsattningskretsen, eller i vart fall ar
okinda som beteckning pé en geografisk plats, eller namn avseende vilka, pa grund av den ut-
pekade platsens karaktér (till exempel ett berg eller en sjo), det inte ar trollgt att den berorda
omséttningskretsen uppfattar som om den berdrda kategorin varor kommer fran denna plats
beddmningen ska alltsé tas hénsyn till om tecknet i samband med de sdkta varorna eller tjéns-
terna kan forstds som att det visar varornas eller tjdnsternas geografiska ursprung (se t.ex. dom
18.12.2013, Ma0:526/13, SAINT TROPEZ).

I I mom. 6 punkten foreskrivs det om forbud mot registrering av och om ogiltigforklaring av
varumérken dér det utan tillstdnd tagits in ett statsvapen, en statsflagga eller ett annat stats-
emblem, ett finskt kommunalt vapen eller en internationell, mellanstatlig organisations flagga,
vapen eller annat emblem eller ndgot annat skyddat kénnetecken som baserar sig pé en inter-
nationell éverenskommelse som &r forpliktande for Finland. Det ska vara forbjudet att ta in
sadana till exempel flaggor, vapen och emblem i varumérken. Bestimmelsen motsvarar 14 § 1
mom. 3 punkten i varumirkeslagen, men med avvikelse frdn den nuvarande bestimmelsen de-
las punkten upp i flera understycken och en del av den nuvarande bestimmelsen ingér i 7 och
8 punkten nedan. I den foreslagna bestimmelsen nimns med avvikelse frdn den géllande lagen
emblem i frdga om internationella mellanstatliga organisationer och inte bendmning eller {for-
kortning. Dessutom fogas till bestimmelsen en ny hinvisning till skydd av kdnnetecken som
baserar sig pa internationella 6verenskommelser. Exempelvis foreskrivs det om figuren roda
korset i Genévedverenskommelser, men de nationella rddakorsorganisationerna ar inte mel-
lanstatliga organisationer pé det sitt som beskrivs ovan. Genom den foreslagna bestimmelsen
genomfors artikel 4.1 h i varumaérkesdirektivet. Bestimmelsen baserar sig pa artikel 6 b i Pa-
riskonventionen. Ett varumédrke som innehaller en flagga, ett emblem, ett vapen eller nagot
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annat kdnnetecken som ndmns i bestimmelsen kan dock registreras, om varuméarkessokanden
fran en behorig aktor far tillstand att anvianda flaggan, emblemet, vapnet eller kdnnetecknet i
sitt varumirke. Ett sddant 1 bestimmelsen ndmnt emblem for en mellanstatlig internationell
organisation 4r till exempel UNESCO.

I 1 mom. 7 punkten foreskrivs det om forbud mot registrering av eller ogiltigforklaring av va-
rumérken dér det utan tillstand tagits in en officiell kontroll- eller garantibeteckning eller kon-
troll- eller garantistdmpel for varor som ér foremal for det varumérke som ska registreras eller
for varor som liknar dessa. Bestimmelsen motsvarar till sitt innehéll det som anges 1 14 § 1
mom. 3 punkten i den géllande lagen.

I 1 mom. 8 punkten foreskrivs det om forbud mot registrering av eller ogiltigforklaring av va-
rumérken dir det utan tillstdnd tagits in sddant som nér det tas in i varumarket kan ge upphov
till risk for att allmidnheten forvédxlar varumérket med ett sddant tecken, en sadan flagga, ett
sadant vapen, ett sddant kinnetecken, ett sdidant emblem eller en sddan stimpel som avses i 6
eller 7 punkten. Bestimmelsen motsvarar till sitt innehéll det som anges i 14 § 1 mom. 3
punkten i den géllande lagen.

I 1 mom. 9 punkten foreskrivs det om forbud mot registrering av eller ogiltigforklaring av va-
rumérken for vilka det i Finland eller i Europeiska unionen finns registreringshinder enligt be-
stimmelserna om skyddade ursprungsbeteckningar, skydd av geografiska beteckningar, skydd
av traditionella uttryck nér det géller viner, eller skyddet for garanterade traditionella speciali-
teter. Om ett sddant tecken har registrerats, kan det ogiltigforklaras. Bestimmelsen motsvarar i
Ovrigt 14 § 1 mom. 10 punkten i1 den géllande varumérkeslagen, men till bestimmelsen har
fogats skyddade traditionella uttryck nir det giller viner och skyddet f6r garanterade tradition-
ella specialiteter 1 enlighet med direktivet. Genom bestimmelsen genomfors artikel 4.1 i-k i
varumarkesdirektivet. I varumérkesdirektivet har geografiska beteckningar nimnts bade under
de absoluta och de relativa registreringshindren och ogiltighetsgrunderna. Enligt skél 15 i di-
rektivet har avsikten varit att sékerstdlla att skyddsnivan for geografiska beteckningar tillim-
pas pé ett enhetligt och uttommande sitt. Saledes foreskrivs det om geografiska beteckningar
dven som relativa grunder for avslag och ogiltigforklaring i 13 § 1 mom. 9 punkten.

Med det skydd som ndmns i bestimmelsen avses det skydd som ndmns i artikel 4.1 i—k i va-
rumirkesdirektivet, som baserar sig pd nationell lagstiftning eller unionslagstiftning eller en
sadan internationell 6verenskommelse som unionen eller Finland &r part i.

Bestimmelser om ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar, traditionella uttryck for
viner och skyddet for garanterade traditionella specialiteter som bestimmelsen omfattar finns
bl.a. i Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar for
jordbruksprodukter och livsmedel, i Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr
1308/2013 om upprittande av en samlad marknadsordning for jordbruksprodukter och om
upphédvande av radets forordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001
och (EG) nr 1234/2007, i Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 110/2008 om de-
finition, beskrivning, presentation och méirkning av, samt skydd av geografiska beteckningar
for, spritdrycker, samt om upphévande av radets férordning (EEG) nr 1576/89 eller i Europa-
parlamentets och ridets forordning (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation
och mérkning av, samt skydd av geografiska beteckningar for, aromatiserade vinprodukter och
om upphdvande av radets forordning (EEG) nr 1601/91.

I forordning 110/2008 har de geografiska beteckningarna ansetts vara skyddade mot a) varje
form av direkt eller indirekt anvéndning i kommersiellt syfte nér det géiller produkter som inte
omfattas av registreringen, i den man en sadan produkt dr jamforbar med en spritdryck som é&r
registrerad under den geografiska beteckningen i frdga, och i den méan en sddan anvéndning
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drar fordel av den registrerade geografiska beteckningens rykte, b) varje form av obehorigt
bruk, imitation eller anspelning, dven om produktens ritta ursprung anges eller om den geo-
graﬁska beteckningen anvénds i oversittning eller &tfoljs av ett uttryck som “liknande”, typ”,
’stil”, ”framstélld 17, ”smak” eller liknande ord, c¢) varje form av annan falsk eller vilseledande
beteckning i frdga om hérkomst, ursprung, art eller vésentliga egenskaper som anges i be-
skrivningen, presentationen eller mirkningen av produkten och som kan ge en falsk bild av
dess ursprung och d) varje annan form av agerande som kan vilseleda konsumenten om pro-
duktens verkliga ursprung.

Séledes utgodr bestimmelsen hinder for att tecken som utgér eller innehdller en ursprungsbe-
teckning, en geografisk beteckning eller kénnetecknet for en garanterad traditionell specialitet
registreras som varumirken. For registreringshinder eller ogiltigforklaring récker att varumaér-
ket ger en anspelning pa till exempel en skyddad geografisk beteckning. Begreppet anspelning
har ansetts omfatta det tinkta fallet att det ord som anvénds for att ange en produkt innehaller
en del av ett skyddat namn, pa sa sitt att produktnamnet far konsumenten att som referensbild
téinka pa den vara som har den skyddade beteckningen (se dom av den 4 mars 1999, Consorzio
per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, punkt 25 och dom av den
26 februari 2008, kommissionen mot Tyskland, C-132/05, EU:C:2008:117, punkt 44). I ritts-
praxisen har det preciserats att det kan vara sa i det fall att varorna liknar varandra till utseen-
det och att forsdljningsbeteckningarna liknar varandra till uttalssdttet och utseendet (ovan-
ndmnda mal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, punkt 27 i domen
och ovanndmnda mél kommissionen mot Tyskland, C-132/05, punkt 46 i domen). En associat-
ion kan uppsta &ven om produktens rétta ursprung ndmns i produkten eller den geografiska be-
teckningen Gversatts eller dven om den inbegriper ett sadant uttryck som ”liknande”, “typ”,
7stil”, “framstilld i”, ”smak” eller liknande (domarna av den 30 december 201 1,
HFD:2011:119 och HFD 2011:120 KAHVI-KONJAKKTI).

I 1 mom. 10 punkten foreskrivs om férbud mot registrering av eller ogiltigforklaring av ett va-
rumirke, om det motsvarar eller till vésentliga delar imiterar vixtsortsbendmningen pa en
véxtsort som dr skyddad i Finland eller Europeiska unionen. Véxtsortsbendmningen utgdr en
avslagsgrund om de varor eller tjanster som varuméirkesansokan omfattar dr av samma eller
néra slakt med véxtsorten. I praktiken innebér detta att varumérkets varuforteckning alltsa ska
innehélla en véxtsortsbendmning eller en véxtsort som &r néra slakt med den. Genom bestdm-
melsen genomfors artikel 4.1 11 varumirkesdirektivet och den motsvarar 14 § 1 mom. 9 punk-
ten i den géllande varumaérkeslagen.

Med en i bestimmelsen ndmnd véxtsort som ér skyddad i Finland eller Europeiska unionen
avses en i artikel 4.1 1 1 varumérkesdirektivet ndmnd véxtsortsbendmning som registrerats i en-
lighet med unionslagstiftningen eller den berérda medlemsstatens nationella rétt eller internat-
ionella dverenskommelser som unionen eller den berdrda medlemsstaten &r part i, som ger
skydd for vaxtforadlarritt och som avser vixtsorter av samma art eller en nérbesliktad art.

I 1 mom. 11 punkten foreskrivs om avslag pa varumarkesansdkan i en situation dir det i varu-
maérkesregistret redan finns en tidigare ansdkan om kollektivmérke eller registrering av ett kol-
lektivmirke for varor eller tjanster av samma slag. I 83 § 3 punkten i den foreslagna lagen
finns en motsvarande bestimmelse om avslag pd en ansdkan om kollektiv- eller kontroll-
mérke, om det i det i varumérkesregistret redan finns en tidigare ansékan om varumaérke eller
registrering av varumérke. Bestimmelsen syftar till att hindra att samma tecken kan registreras
som ett vanligt varumirke och som kollektivmérke. Pa det sétt som konstateras nedan i moti-
veringen till 83 § 3 punkten &r det d4gnat att vilseleda allminheten och gor det omojligt att fast-
stdlla om varumirket eller kollektivmérket kommer att vara i verkligt bruk eller om kollek-
tivmérket anvénds i enlighet med dess tillimpningsforeskrifter, om ett mérke samtidigt an-
vinds som olika mérkestyper. Ett tecken ska inte kunna registreras som olika typer av tecken
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ens med samtycke frén innehavaren av kollektivmirket eller for samma sdkande. Om ett va-
rumérke har registrerats pa felaktiga grunder, kan varumirkesregistreringen ogiltigforklaras
dven om ett identiskt tecken redan finns for varor och tjénster av samma slag i form av ett kol-
lektivmérke.

11 mom. 12 punkten foreskrivs om avslag pa varumarkesansdkan i en situation dir det i varu-
mérkesregistret redan finns en tidigare ansokan om eller registrering av ett kontrollmérke for
varor eller tjdnster av samma slag. I 83 § 3 punkten i den foreslagna lagen finns en motsva-
rande bestimmelse om avslag pa en ansokan om kontrollmérke, om det i varumérkesregistret
redan finns en motsvarande ansdkan om varumérke eller registrering av varumérke. Bestdm-
melsen syftar, p samma sétt som ndmns i motiveringen till 11 punkten ovan, till att hindra att
samma tecken kan registreras som ett vanligt varuméirke och som kontrollmirke, eftersom det
bland annat ar dgnat att vilseleda allménheten och gor det svarare att bedoma bruket. Ett teck-
en ska inte kunna registreras som olika typer av tecken ens med samtycke fran innehavaren av
kontrollmaérket eller for samma sokande. Om ett varumirke har registrerats pé felaktiga grun-
der, kan varumérkesregistreringen ogiltigforklaras 4ven om ett identiskt tecken redan finns for
varor och tjdnster av samma slag som kontrollmérke.

I den foreslagna bestimmelsen forbjuds dessutom registrering av varuméarkesansékan, om det
i varumarkesregistret har funnits en saddan registrering av kontrollméarke for varor och tjanster
av samma slag, d&ven om registreringens giltighet 16pt ut. Bestimmelsen baserar sig pa 4 § 2
mom. i den géllande lagen om kollektivméarken, dér det foreskrivs att har registrering av kon-
trollméarke forfallit, kan market registreras endast for den som dr berittigad till innehav av sé-
dant mirke. Aven om huvudregeln dr att nér en registrering upphort att gélla kan tecknet regi-
streras pa nytt for vem som helst som ansoker om registrering, skulle det kunna vara vilsele-
dande om tecknet anvéndes i varor eller tjinster som inte ldngre ar forenade med kontroll- el-
ler overvakningsskyldighet. Om det alltsé i varumérkesregistret tidigare har funnits ett regi-
strerat kontrollmérke, ska registreringen av ansékan om varumérke eller kollektivméirke som
avser ett identiskt tecken végras, &ven om kontrollmérket upphort att gélla p& grund av att re-
gistreringen inte fornyats. Om ett kontrollméirkes giltighet upphort pa grund av ogiltigforkla-
ring eller upphédvande, utgdr det inte hinder for att registrera ett identiskt tecken som varu-
marke eller kollektivmérke. Om ett varumarke har registrerats, fast det i varuméarkesregistret
tidigare funnits en motsvarande registrering av kontrollmérke, kan varumérket ogiltigforkla-
ras.

I 2 mom. foreskrivs om ogiltigforklaring av varumérke, om sdkanden gjort varumérkesanso-
kan i ond tro. Bestimmelsen motsvarar i frdga om ogiltigforklaring i sak 14 § 1 mom. 8 punk-
ten i den nuvarande varuméarkeslagen och genomfor artikel 4.2 i varumérkesdirektivet. Direk-
tivet ldmnar nationell provningsritt i friga om huruvida ond tro foreskrivs som grund for av-
slag eller endast som grund for ogiltigforklaring. Ond tro har ingétt i den nuvarande varumar-
keslagen som en relativ avslagsgrund, varfor det &r motiverat att behélla den som avslags-
grund. Ond tro som relativ avslagsgrund ingar i 13 § 2 mom. i den foreslagna lagen. I den f6-
reslagna bestdmmelsen foreskrivs om ond tro i dverensstimmelse med direktivet endast som
en absolut grund for ogiltigforklaring.

Bestdmmelsen syftar bland annat till att en annans varumérke eller annat kidnnetecken anvénds
i ond tro, &ven om detta tecken inte far skydd for ensamritt pé basis av registrering eller inar-
betning. Som bruk av varumérke har ocksé ansetts anvéndning utomlands (HFD 1971 A II
96). Bestimmelsen omfattar séledes bl.a. en situation dér sokandens onda tro hanfor sig till ett
sadant tecken som den dag da ansdkan gjordes anvédndes utomlands. Det att det sokta tecknet
ar identiskt med ett tecken som tidigare anvénts utomlands visar dock inte automatiskt att s6-
kanden handlat i ond tro, om inte andra element av ond tro &r tillimpliga pa situationen.
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Europeiska unionens domstol har i sin avgorandepraxis for varumirkesférordningen framfort
att (dom av den 11 juni 2009, Chocoladenfabriken Lindt & Spriingli, C-529/07,
EU:C:2009:361, punkt 53) vid provningen av huruvida sdkanden varit i ond tro ska den nat-
ionella domstolen beakta samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet vilka forelédg vid den
tidpunkt d& ansdkan om registrering av ett kénnetecken som gemenskapsvarumérke gavs in.
Vid provningen ska i synnerhet beaktas den omstindigheten att sokanden vet om eller borde
veta om att en tredje man i minst en medlemsstat anvander ett identiskt eller liknande kadnne-
tecken for en vara som dr av samma eller liknande slag, vilket innebér en risk for forvéxling
med det kiinnetecken som avses i registreringsansokan.

For bedomningen av om sdkanden &r i ond tro ska pa det sétt som anges i unionens allménna
domstol (dom av den 11 juli 2013, SA.PAR. mot SMHV — Salini Costruttori (GRUPPO
SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, punkt 28) bedoma sdkandens avsikt bland annat utifran
foljande forhallanden: de objektiva omstindigheterna och sékandens konkreta handlingar, s6-
kandens roll eller stillning, sokandens kdnnedom om anvéndningen av det dldre varumaérket.
Den tidpunkt som faststiller ond tro &r ans6kningstidpunkten for varumaérket i enlighet med 16
§ 3 mom.

Vid provningen av huruvida det foreligger ond tro ska dven beaktas sdkandens avsikt eller
syfte nir registreringsansokan gavs in. Om avsikten inte alls dr att anvidnda det sokta tecknet,
utan avsikten &r frimst att hindra tredje man frén att salufora sin vara eller trada in pa samma
marknad kan i vissa fall vara en indikation pé ond tro (Chocoladenfabriken Lindt & Spriingli,
C-529/07, punkterna 41-44). Det att ett tecken soks for en omfattande grupp av varor och
tjénster visar inte ensamt sokandens avsikt att hindra andra fran att trdda in pa samma mark-
nad och saledes ond tro.

Enligt 3 mom. fér registrering av ett varumaérke inte vigras pd grund av avsaknad av sérskilj-
ningsformaga, om varumérket fore den ansokningsdag som anges i 16 § 3 mom. forvarvat sér-
skiljningsformaga genom anvéndning. Ett tecken som ursprungligen saknade sérskiljnings-
forméga kan genom anviandning forvarva sarskiljningsformaga. Varumérket méste ha forvér-
vat sdrskiljningsformaga i sin omséattningskrets uttryckligen som ett tecken for varumarkesso-
kandens varor eller tjanster. I bedomningen av om det finns bevis pa anvindning kan ocksa
beaktas bevisning som skaffats efter ansdkningsdagen, om det visar att tecknet forvérvat sér-
skiljningsformaga redan fore ansokningsdagen (dom av den 20 maj 2013/1723,
HFD:2013:1723, Carneval). Om ett tecken som saknar sarskiljningsférméga har registrerats pa
felaktiga grunder eller om tecknet efter registreringen forlorat sin sarskiljningsformaga, far va-
rumdrket inte ogiltigforklaras om det genom anvéndning forvirvat sarskiljningsformaga fore
den dag som ansokan eller talan om ogiltigforklaring blev anhidngig. Sarskiljningsformaga
som forvérvats genom bruk bedoms ocksé i detta fall enligt motsvarande kriterier.

Enligt Europeiska unionens domstol kan, vid bedomningen av huruvida sdrskiljningsforméga
forvarvats genom anvandning, hdnsyn tas bland annat till den marknadsandel som varumaérket
innehar, hur ofta, hur lange och pa hur stort geografiskt omrade detta varumérke har brukats,
hur stora investeringar som har gjorts for att salufora det, den andel av omsittningskretsen
som till foljd av varumaérket kan identifiera varan sdsom hérrorande fran ett visst foretag samt
yttranden fran handelskammare eller branschorganisationer (dom av den 18 juni 2002, Philips,
C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 60). Ju mindre sirskiljningsformaga ett tecken har, desto
langvarigare och intensivare bevisning kriavs for att forviarva sérskiljningsformaga genom
bruk. Bedomningen av sérskiljningsformaga som forvarvats genom bruk gors genom att alla
inverkande omstiandigheter beaktas. For att faststilla sarskiljningsférmaga ska som helhet be-
domas de omsténdigheter som kan visa att varumérket har forvirvat en sddan egenskap att va-
rumirket ldmpar sig som identifikationsmedel for att varan kommer frén ett visst foretag och
sdledes att denna vara kan sirskiljas fran varor frén andra foretag (dom av den 4 maj 1999,
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Windsurfing Chiemsee, de forenade malen C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt
54).

En sédan identifiering och séledes dven sdrskiljningsforméga kan forvirvas genom att tecknet
har anvénts som en del av ett registrerat varumaérke, under forutséttning att omséttningskretsen
faktiskt uppfattar den vara eller tjanst som endast det sokta varuméarket omfattar som héarro-
rande fran ett visst foretag (dom av den 7 juli 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, punkt
30 och dom av den 15 maj 2015/1263, HFD:2015:73, PLUS).

13 §. Relativa grunder for avslag och ogiltigforklaring. 1 paragrafen finns bestimmelser om
grunder for avslag och ogiltigforklaring som i regel kan atgédrdas genom samtycke av inneha-
varen av den aktuella ensamritten. I regel ska de ensamréttigheter som ndmns 1 bestimmelsen
vara éldre 4n den varumérkesansdkan eller det varumérke som &r foremal for ogiltigforklaring.
Principen om tidsmaéssig prioritet tillimpas forutom pa varumaérkesrattigheter dven pa andra
rattigheter som ndmns i 13 § 4-7, sdsom firma, upphovsritt, monsterratt eller namnrétt, nir de
ar grunder for avslag pa eller ogiltigforklaring av ett varumérke. Tidpunkten for nér skyddet
for dessa réttigheter bestdms enligt bestimmelserna om dem. Om till exempel en anmélan om
firma eller ans6kan om monsterratt lamnats in fore varuméirkesansokan, far firman eller mons-
terrdtten tidsmaéssig prioritet i forhallande till varumaérket. I friga om ensamrétt som forvérvats
genom inarbetning, sasom firma, bestdms prioritetsordningen enligt den tidpunkt da rattighet-
en kan anses ha blivit inarbetad i enlighet med bestdmmelserna om den.

I 7 mom. 1 punkten foreskrivs det om forbud mot registrering av ett tecken som dr identiskt
med ett dldre varumérke som registrerats eller r inarbetat for varor eller tjanster av samma
slag. Om ett sddant tecken har registrerats, kan det ogiltigforklaras. Det dldre varumarke som
avses 1 bestimmelsen definieras i 3 mom. i paragrafen. Genom bestimmelsen genomfors arti-
kel 5.1 a i varumérkesdirektivet. I 14 § 1 mom. 7 punkten i den géllande lagen har det inte ut-
tryckligen gjorts skillnad mellan dubbel identitet for varumirken och situationer som géller
risk for forvixling. For tydlighetens skull och i linje med direktivet ndmns dessa situationer
sdrskilt i bestimmelsen. Andringen avser dock inte att dndra réttsldget eller tillimpningspraxi-
sen.

I5 § 1 punkten har de faktorer som ska beaktas i bedomningen av dubbel identitet klarlagts.
Dessa lampar sig ocksé for denna bestimmelse. P4 det sétt som konstateras i 5 § forutsitts inte
risk for forvéxling, nér bade tecknen och varorna eller tjénsterna ar identiska.

I 1 mom. 2 punkten foreskrivs om végran att registrera tecken och om ogiltigférklaring av re-
gistreringen pa grund av risk for forvaxling. Genom bestimmelsen genomfors artikel 5.1 b i
varumarkesdirektivet. Pa det sétt som konstateras ovan har i 14 § 1 mom. 7 punkten i den gél-
lande lagen inte uttryckligen gjorts skillnad mellan dubbel identitet for varumérken och situat-
ioner som géller risk for forvéxling. For tydlighetens skull och i linje med direktivet ndmns
dessa situationer sérskilt i bestimmelsen. Andringen avser dock inte att dndra réttslaget eller
tillimpningspraxisen.

Ett varumirke registreras inte eller s& ogiltigforklaras registreringen, om tecknet medfor risk
for forvixling hos allménheten pé grund av att det &r identiskt med eller liknar ett dldre varu-
mérke. Dessutom forutsitts det att de varor eller tjdnster som varumaérket ticker dr av samma
eller liknande slag som de varor eller tjénster for vilka det dldre varumaérket har registrerats el-
ler &r inarbetat. Det dldre varumérke som avses i bestimmelsen definieras i 3 mom. i paragra-
fen.

Risken for forvixling mellan varumérken har utretts i motiveringen till 5 § 2 punkten. Av un-
ionens domstols fasta praxis framgér att det foreligger risk for forvéxling av det sokta varu-
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mirket och det forhindrande mérket, om det finns risk for att allmdnheten kan tro att varorna
eller tjansterna i friga kommer frdn samma foretag eller 1 forekommande fall fran foretag med
ekonomiska band (t.ex. dom av den 12 juni 2007, SMHV mot Shaker, C-334/05 P,
EU:C:2007:333, punkt 33 och dom av den 17 oktober 2013, Isdin mot Bial-Portela, C-597/12
P, EU:C:2013:672, punkt 17). Helhetsbeddmningen av risken for forvaxling ska vad géller va-
rumérkenas likhet 1 bild, ljud eller ord, grunda sig pa det helhetsintryck som varumérkena
astadkommer med hénsyn till bland annat deras sédrskiljande och mest framtrddande bestands-
delar.

I helhetsbedomningen av risken for forvaxling ska beaktas att det foreligger ett visst samspel
mellan de faktorer som beaktas, ddribland varumirkenas likhet och likheten mellan de varor
eller tjanster som de tdcker. Aven om varor och tjdnster i princip inte anses likna varandra, kan
de dock komplettera varandra och likhet kan komma i fradga i synnerhet nér jamforelsen géller
varor och forsdljning av varor av samma slag (se t.ex. dom av den 5 oktober 2012/2660,
HFD:2012:2659, Viiden tdhden apteekki).

For att bedoma om forevarande varor eller tjénster liknar varandra ska samtliga relevanta fak-
torer som avser forhallandet mellan varorna eller tjansterna beaktas. Bland dessa faktorer in-
gar bland annat deras art, de tilltdnkta koparna, anvandningsomradet samt huruvida de konkur-
rerar med eller kompletterar varandra (dom av den 29 september 1998, Canon Kabushiki Ka-
isha mot Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 23). I bedomningen av lik-
het &r betydande faktorer ocksa distributionskanalerna samt varornas eller tjdnsternas sedvan-
liga ursprung. I fall 2017:605 ansdg hogsta forvaltningsdomstolen att varorna under det sokta
tecknet och det tecken som uppsatts som hinder siljs pa olika avdelningar och &tminstone pa
olika hyllor i dagligvaruhandeln och enbart det att varorna i fraga séljs i samma dagligvaruaf-
farer inte foranleder ett sddant samband som medfor risk for forvaxling (dom av den 15 febru-
ari 2017/605, HFD:2017:605, Bonjour).

Risken for forvaxling i friga om varumérkesfamiljer kan f6lja av det faktum att konsumenten
kan ta miste pa ursprunget for de varor och tjdnster som omfattas av det sokta varumaérket och
felaktigt tro att det varumarket ingér i varumarkesfamiljen eller varumirkesserien (dom av den
16 juni 2011, Union Investment Privatfonds mot UniCredito Italien, C-317/10 P,
EU:C:2011:405, punkterna 53 och 54).

Vid bedomningen av risk for forvixling ska ocksé beaktas bl.a. tecknens sirskiljningsformaga.
Ju battre sarskiljningsformaga ett dldre varumarke har, desto stérre dr omfattningen av dess
skydd. Tecken som beskriver eller visar varans karaktér eller dess kvalitet eller anvéndning
har ett svagare skydd dn sédrpraglade varumérken som tydligt avviker fran andra tecken. Med
tanke pé risken for forvéxling har det betydelse hur vélként varumérke som dérigenom har
séarskiljningsformaga det dr fraiga om. Da ska vikt fistas bland annat vid hur stor marknadsan-
delen ér for de varor som varumérket tdcker, hur linge och intensivt mérket varit 1 bruk och i
vilken omfattning den berérda allménheten identifierar varornas kommersiella ursprung uti-
fran varumaérket. Det dr visentligt om konsumenterna endast utifran det registrerade varumar-
ket — och inte andra kdnnetecken eller egenskaper — associerar ursprunget for den produkt som
forsetts med varumérket med ett visst foretag (dom av den 13 juni 2017/1284, HD:2017:1284,
Abloy-nyckel).

I friga om ordtecken ska vikt till exempel fistas vid férutom tecknens orddrékt ocksé vid hur
de uttalas. Aven teckens betydelsemaissiga likhet ska beaktas vid beddmningen, utéver den vi-
suella aspekten. I bedomningen ska ocksa beaktas tecknets karaktir och omsattningskrets. Nar
det giller produkter eller tjdnster som ar avsedda for en mer begrinsad omsittningskrets kan
en mindre skillnad récka for att eliminera risken for forvéxling. Omséttningskretsen ér en vik-
tig faktor att beakta i beddmningen av risken for forvéxling. Exempelvis i fallet UM VYHene
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ansag hogsta forvaltningsdomstolen att &ven om tecknet fonetiskt och till sin translitteration
(Imunele) i hog grad liknar EU-varumérket Imunel, avviker tecknen visuellt sett tydligt fran
varandra, sd att den internationella registreringen inte fick skydd for sin translitteration. Det
anséags att kunskaper i ryska ér sillsynta i Finland och att nér genomsnittskonsumenten sag
tecknet UM YHene skulle denne inte associera det med EU-varumirket Imunel (dom av den
16 september 2013/2894, HFD:2013:145, UM YHenne).

I 1 mom. 3 punkten foreskrivs det om forbud mot registrering av tecken som é&r identiskt med
eller liknar ett vélként varumérke samt om ogiltigforklaring av sddana tecken. Genom be-
stimmelsen genomfors artiklarna 5.3 a och 5.4 a i varumarkesdirektivet, artikel 5.4 a nér det
géller inarbetade vélkdnda varumérken.

Enligt bestimmelsen far varumairke inte registreras eller ska registreringen ogiltigforklaras om
tecknet &r identiskt med eller liknar ett 4ldre varumérke som &r vélként i Finland eller i Euro-
peiska unionen, oberoende av om tecknet anvénds for varor eller tjénster av samma eller lik-
nande slag. Dessutom forutsétts att en ogrundad anvéndning av tecknet skulle medfora otill-
borlig fordel eller vara till skada for det vilkénda varumaérkets sérskiljningsforméga eller an-
seende. I motiveringen till 5 § 3 punkten ovan har det klargjorts vilka situationer som kan
medfora en otillborlig fordel av ett vélkant varumaérkes sarskiljningsforméga eller anseende el-
ler vara till skada for sarskiljningsformégan eller anseendet.

Som det konstateras i motiveringen till 5 § 3 punkten, forutsétts inte risk for forvéxling mellan
ett tecken och ett vilként varumérke. Det ricker att graden av likhet mellan det kénda varu-
market och tecknet far till foljd att den berdrda allmédnheten far uppfattningen att det finns ett
samband mellan tecknet och varumairket. (dom av den 23 oktober 2003, Adidas-Salomon och
Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, punkt 31). Ett vilként tecken far skydd dven om
varorna och tjansterna under tecknet inte &r av samma eller liknande slag som det andra varu-
market.

For att det ska vara fraga om ett vélként varumérke i Finland, ska en stor del av den berérda
allménheten kédnna till det. De omstidndigheter som ska beaktas har redogjorts ovan i moti-
veringen till 5 § 3 punkten. Varuméirkesinnehavaren maéste alltsd visa att varumaérket &r vil-
ként. I friga om varumérkena som dr vilkénda i Europeiska unionen har det forutsatts att va-
rumérket dr vilként i en vésentlig del av unionen. I férekommande fall kan kriteriet uppfyllas
av vilkidndhet inom endast en medlemsstat. Om vilkandheten har visats pa detta sitt, behover
innehavaren inte visa att varumarket dr vilként 4ven i andra medlemsstater (dom av den 3 sep-
tember 2011, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, punkt 25 samt dom av den 6 oktober
2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punkterna 27 och 29).

I 1 mom. 4 punkten forbjuds registrering av varumérke, om det medfor risk for att allménheten
forvixlar det med en annan néringsidkares éldre skyddade firma eller bifirma, en dversittning
av firman till ett annat sprék eller med ett sekundért kénnetecken. Bestimmelsen motsvarar 1
sak 14 § 1 mom. 6 punkten i den géllande lagen, men i den foreslagna bestimmelsen anges
innehéllet 1 5 § 1 firmalagen, dit det enbart hinvisas i den géillande lagen. I den foreslagna be-
stimmelsen ndmns dessutom sérskilt en overséttning av firman till ett frimmande sprak och
bifirma, pa vilka enligt 1 § 3 mom. i firmalagen i regel tillimpas bestimmelserna om firma.
Bestdmmelsen syftar inte till att &ndra det radande réttsldget, utan till att klarldgga de bestdm-
melser som géller firma som grund for avslag och ogiltigforklaring av de bestimmelser som
géller firma som grund for avslag och ogiltigforklaring av varumérken.

For att en firma, bifirma, en Overséttning av den till ett frimmande sprak eller ett sekundirt

kénnetecken ska kunna utgora en avslagsgrund for en varumirkesansokan eller varumérkesre-
gistrering, ska firman ha prioritet. I praktiken kan till exempel en firma eller bifirma ha fore-
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trade, om anmélan om grundande eller andring av den inletts i handelsregistret innan en varu-
mérkesansdkan enligt 16 § 3 mom. anhéngiggdrs eller fore prioritetsdagen, eller om firman
inarbetats fore ansoknings- eller prioritetsdagen for varumérket.

Bestdmmelsen forbjuder registrering av varumérke som kan forvixlas med négon annans
firma. En firma, en bifirma, en 6versattning av en firma till ett frimmande sprak eller ett se-
kundart kdnnetecken blir i praktiken ett hinder for registrering av ett varumérke om den del av
firman som har sérskiljningsforméga &r identisk eller mycket liknande med det sokta varu-
mérket. I beddmningen ska vikt inte féstas vid det kédnnetecken som visar foretagsformen
(Oy/Ab, Ay, Ky/Kb). I bedomningen ska beaktas bl.a. varumairkets och firmans delar med sér-
skiljningsformaga, visuella, fonetiska och betydelseméssiga likheter. Bedomningen ska vara
en helhetsprovning (se t.ex. dom av den 5 oktober 2012/2660. HFD:2012:2659, Viiden tdhden
apteekki). Pa provningen tillimpas i tillimpliga delar de bedomningskriterier som anges i 1
mom. 2 punkten i paragrafen om risk for forvéxling.

I underpunkt a i 1 mom. 4 punkten i den foreslagna bestimmelsen foreskrivs om risken for
forvaxling mellan varumérke och firma pa grundval av att verksamhetsomradet for firman och
varumarkets varu- och tjansteforteckning ar av samma eller liknande slag. I 5 § i1 firmalagen
finns bestimmelser om de forutséttningar under vilka forvaxlingsbarhet mellan firmor kan
aberopas. Hogsta forvaltningsdomstolen har ansett att jimforelsen mellan en firma och ett va-
rumirke ska begrinsas endast till de branscher som &r gemensamma for bada (dom av den 8
januari 2003/7, HFD, Aluflex system). I firmalagen finns dock inte nigon uttrycklig bestim-
melse om detta. Hogsta forvaltningsdomstolen tillimpade utdver 5 § i firmalagen ocksa be-
staimmelsen i 10 § 4 punkten i firmalagen om forvéaxlingsbarhet mellan firma och varumaérke.
Av detaljmotiveringen till det sistndmnda lagrummet i regeringens proposition med forslag till
firmalag 238/1978 rd framgér att jamforelsen mellan firma och varumairke ska begrénsas s att
den endast géller de branscher som dr gemensamma for bada. I praktiken begrinsas jamforel-
sen mellan firma och varumérke saledes till den varu- och tjansteforteckning som ndmns i va-
rumirkesansokan eller varumérkesregistreringen samt firmans registrerade verksamhetsom-
rade. For tydlighetens skull konstateras detta uttryckligen i den foreslagna bestimmelsen. Det
varfor firma inte beaktas som avslagsgrund endast i friga om verksamhetsomrade dér firman
varit i verkligt bruk redogdrs i avsnitt 2.3, Bedomning av nulédget.

I foreslagna 1 mom. 4 punkten underpunkt b foreskrivs om risken att forvéxla varumérket med
en mycket vil inarbetad och allmént kénd firma, bifirma, 6verséttning av en firma till ett annat
sprak eller med ett mycket vil inarbetat och allmént ként sekundart kdnnetecken. I sddana si-
tuationer ska registrering av varumarket végras eller varumaérket ogiltigforklaras, om anvand-
ningen av ett liknande varumarke skulle innebara olampligt utnyttjande av firmans goodwill.
Bestdmmelsen motsvarar 5 § 2 mom. 1 punkten i firmalagen.

I foreslagna 1 mom. 4 punkten underpunkt ¢ foreskrivs om risken att forvixla varumérket med
en inarbetad firma, bifirma, 6versattning av en firma till ett annat sprak eller med ett inarbetat
sekundért kdnnetecken. I sddana situationer ska registrering av varumarket végras eller varu-
maérket ogiltigforklaras, om anvidndningen av ett liknande varumérke uppenbart skulle minska
firmans goodwill med tanke pa verksamhetens sérart. Bestimmelsen motsvarar 5 § 2 mom. 2
punkten i firmalagen.

I5a§iden gillande varumarkeslagen foreskrivs att det i ett varumérke inte far tas in nagon
annans firma och inte heller bifirma eller sekundira kdnnetecken, utom da dessa saknar sér-
skiljningsforméaga eller dé det ar frdga om olika branscher eller olika varuslag. I den nya lagen
foreskrivs det inte ldngre pd motsvarande sitt om detta. I 8 § i firmalagen ingér som forutsitt-
ning att firman har sérskiljningsformaga. Exempelvis anses en firma som endast anger verk-
samhetens art eller allmén bendmning pa den vara eller tjdnst som erbjuds, eller som innehal-
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ler ett allméint anvant ortnamn inte vara sirskiljande, om den inte inarbetats. En firma som inte
ar sarskiljande atnjuter inte skydd enligt firmalagen och kan ddrmed inte utgoéra en grund for
avslag eller ogiltigforklaring av varumérke. Motsvarande géller ocksa bifirmor. Saledes finns
det inte behov av uttrycklig reglering i enlighet med 5 a § i den géllande varumaérkeslagen.

Det har ansetts att 5 a § i den gillande lagen utgor hinder for att ndgon annans firma tas in i ett
varumirke, dven om det inte nddvéndigtvis finns risk for forvaxling mellan varumérket och
firman. I den foreslagna bestimmelsen ndmns endast risk for att varumérket och firman for-
vixlas. Detta hindrar i regel att ndgon annans firma tas i ett varumérke. Detta kan dock moj-
liggora att ett varumérke som utdver ndgon annans firma innehéller ménga andra element inte
nddvandigtvis utifran en helhetsbedomning kan forviaxlas med firman. Registrering av varu-
market kan inte vdgras pa denna grund. I ett sddant fall kan registreringen av varumarket dock
végras med stod av 12 § 1 mom. 5 punkten i den foreslagna lagen. Den punkten géller vilsele-
dande aspekter. Om varumérket innehaller ndgon annans firma i sin helhet, eventuellt med
kénnetecknen for foretagsform, kan varumaérket vara vilseledande &ven om det inte finns risk
for forvixling mellan varumérket och firman. P4 grund av detta finns det inte heller behov av
reglering i enlighet med 5 a § i den géllande lagen.

I den foreslagna lagen finns inte heller en bestimmelse i enlighet med 14 § 1 mom. 4 punkten
i varumarkeslagen, att ett varumérke inte registreras, om market bestar av eller innehaller na-
got som &r dgnat att uppfattas som annans skyddade firma, som nfgon annans bifirma eller se-
kundédra kénnetecken enligt 5 a §. Enligt den foreslagna bestdimmelsen kan firmor utgéra hin-
der for registrering endast pé grund av forvixlingsbarhet. Den foreslagna bestimmelsen anses
ocksa omfatta fall enligt 14 § 1 mom. 4 punkten i den géllande lagen. Bifirmor och sekundira
kannetecken beddoms enligt samma kriterier som firmor.

I 1 mom. 5 punkten forbjuds registrering av ett sdidant varumaérke vars anvéndning skulle gora
intréng i en 1 upphovsréttslagen avsedd dldre réttighet till ett verk eller rétten att forfoga over
ett fotografi. Bestimmelser om upphovsrétt finns i upphovsrittslagen (404/1961). 1 § i den la-
gen innehaller en forteckning dver exempel pa eventuella foremal for upphovsritt, men be-
greppet verk som skyddas har inte avgrinsats i lagen, utan ett verk kan i princip komma till ut-
tryck pa vilket sétt som helst. For att bestimmelsen ska tillimpas, bor verket uppfylla de krav
pa verk som stills i upphovsréttslagen. Exempelvis bilder, fotografier, olika former och titlar
pa verk kan &tnjuta parallellt skydd med ett varumérke (om skydd for verks titlar se upphovs-
rattsradets utldtanden 1992:7 och 1998:3). Bestimmelser om ritt till ett fotografi finns 149 a §
1 upphovsrittslagen.

Upphovsritten uppkommer nér ett verk har skapats. For upphovsritt krdvs inte registrering,
anmélan eller uppfyllande av annat formellt krav, s& PRS har inte nddvéndigtvis kéinnedom
om skyddade verk och skyddet for upphovsritten kan darfor forutsitta att rattsinnehavaren gor
en invéndning eller en ansdokan om ogiltigforklaring eller vicker talan. Den foreslagna be-
stimmelsen motsvarar 1 sak 14 § 1 mom. 5 punkten i varuméarkeslagen och avsikten &r inte att
dndra rattslaget genom bestdmmelsen. Bestimmelsens ordalydelse dndras dock i forhallande
till den géllande varumérkeslagen. Genom bestdammelsen genomfors artikel 5.4 b (iii) 1 varu-
mérkesdirektivet. Till denna del ldmnar direktivet nationell provningsrétt i friga om huruvida
medlemsstaten foreskriver om upphovsritt som grunder for avslag och ogiltigforklaring.

I 1 mom. 6 punkten forbjuds registrering av ett sddant varuméarke vars anvandning skulle gora
intrdng i nagon annans monsterratt. Med monsterritt avses en nationell monsterratt, en i Fin-
land géllande internationell registrering av monster och en monsterritt som omfattar hela ge-
menskapen. Monsterritten ska vara dldre. Monsterrittens ansokningsdag och prioritet bestims
enligt lagstiftningen om det (bl.a. 8 och 10 a § i monsterrittslagen (221/1971)). Genom be-
stimmelsen genomfors artikel 5.4 b (iv) i varumirkesdirektivet. I friga om den strecksatsen i
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direktivet har det ldmnats nationell provningsratt i fraga om huruvida medlemsstaten foreskri-
ver om industriella rittigheter som grund for avslag och ogiltigférklaring.

Monsterritten skyddar foremalets utseende och d& omfattar bestimmelsens tillimpningsom-
rade frémst sddana varumirken eller varumérkesansdkningar dér det tecken som ska skyddas
hanfor sig till varans eller produktens utseende. Sddana tecken &r bl.a. figurtecken och tecken
som avser utseende. Bestimmelsen forbjuder registrering av ett varumérke eller mojliggor
ogiltigforklaring av ett varuméirke vars anviandning skulle gora intrdng i ndgon annans mons-
terratt.

I 1 mom. 7 punkten foreskrivs om forbud mot registrering av varumirke som uppfattas som
nagon annans dldre namn eller portrdtt. Om namnet eller portréttet uppenbarligen syftar pa na-
gon sedan lidnge avliden, utgdr det inte hinder for registrering av varumérket. Om ett sadant
varumaérke har registrerats, kan det ogiltigforklaras. Som ldnge sedan avliden betraktas en per-
son som varit dod i 70 &r. Bestdimmelsen motsvarar 14 § 1 mom. 4 punkten i varumérkeslagen
och genomfor artikel 5.4 b (i) och (ii) i varumérkesdirektivet. Till denna del l&mnar direktivet
nationell provningsrétt i friga om huruvida medlemsstaten foreskriver om namnréttigheter
som grunder for avslag och ogiltigforklaring.

Med namn avses efternamn ensamt eller efternamn tillsammans med férnamn eller initialer.
For att ett namn ska utgora ett hinder for registrering av ett varumaérke, ska namnet i regel vara
ett efternamn som anvénds i Finland eller ett utlindskt namn som annars ar kidnt som efter-
namn. Utdver efternamnet skyddar bestimmelsen till exempel en persons allmint kdnda
pseudonym, signatur, konstndrsnamn samt kdnda bandnamn. Eftersom méanga efternamn har
en allménspraklig betydelse, forutsitter tillimpningen av bestimmelsen i praktiken att namnet
inte har dubbel betydelse. I rittspraxis har det inte alltid forutsatts en exakt dubbel betydelse
(se t.ex. dom av den 29 maj 2015/1431, HFD:2015:81, Porkki och dom av den 29 maj
2015/1430, HFD:2015:80, Savyld). Verkan av efternamnsrelaterat hinder maste bedomas i
forhallande till de varor och tjénster som anges i varuforteckningen till registreringsansdkan.
Exempelvis i fallet KAURANEN (dom av den 22 november 2010/3362, HFD:2010:3362) an-
sag hogsta forvaltningsdomstolen att varumaérket sannolikt inte skulle uppfattas som ett efter-
namn, utan som suggestivt kénnetecken som till exempel hénvisar till produktens framstaill-
ningsskede.

Betydelsen av hur allmént ett namn &r och namns dubbla betydelse har bedomts bl.a. 1 hogsta
forvaltningsdomstolens avgdéranden Porkki (HFD:2015:81) och Savyld (HFD:2015:80). I fal-
let Porkki konstaterade domstolen att tillimpningen av efternamnsrelaterat hinder forutsétter
att namnet uttryckligen forstas som ett ord som avser ett efternamn. Det att ett namn &r sall-
synt innebdr inte i sig att dess forekomst i varumérke skulle kunna vara &dgnat att skapa en
uppfattning om ndgon annans namn, men i fraga om ytterst séllsynta namn &r det mer osanno-
likt att en sddan uppfattning skapas bland konsumenter, jamfort med allmént forekommande
namn. Dessutom paverkas det om ett varumérke &r 4gnat att skapa en uppfattning om ett namn
a andra sidan ocksé av huruvida varumarket sprakligt har formulerats pa ett séatt som ar utmar-
kande for ett namn, dvs. om varumirket som ord betraktat skapar en uppfattning av ett namn
eller inte (HFD:2015:81, Porkki). Korta efternamn, som till exempel bestar av tre bokstéiver,
torde séllan skapa en uppfattning av ett namn.

Enligt / mom. 8 punkten tillimpas bestimmelsen i en situation ddr varumirkesinnehavarens
ombud har ansokt om registrering av varuméirket i eget namn utan innehavarens tillstdnd. Ge-
nom bestdmmelsen genomfors artikel 5.3 b i varumérkesdirektivet och den ska utgéra en ny
grund for avslag och ogiltigforklaring.

108



RP 201/2018 rd

Tillampningen av bestimmelsen forutsétter att varumérkesinnehavaren har en tidigare varu-
markesansokan eller varumarkesregistrering eller ett inarbetat varumérke hér i landet eller an-
nanstans och att innehavarens agent dérefter ansdker om registrering av motsvarande tecken
for varor eller tjénster av samma eller liknande slag at sig sjélv. Bestdmmelsen &r ocksa till-
lamplig p& utomlands inarbetade varumirken, om ursprungslandets lagstiftning erkénner inar-
betade tecken. Agenten ska ansdka om registrering av varumérket utan tillstand. Med agent
avses aktorer i alla slags avtalsforhallanden till varumarkesinnehavaren, som foretrader inne-
havaren. Om personen agerar utan nagot avtalsférhallande till varumérkesinnehavaren, ens
muntligt eller tyst, &r det inte frdga om en agent.

Registrering far dock inte végras eller registreringen ogiltigforklaras, om det inte finns ett gil-
tigt skal till registreringen. Till denna del avviker ordalydelsen fran direktivet, dir det forut-
sitts att ombudet eller foretrddaren inte kan visa fog for sitt handlande. I den foreslagna be-
stimmelsen ndmns inte heller uttryckligen foretradare. I sak motsvarar bestimmelsen direkti-
vet.

Ett giltigt skil till registrering av ett varumérke utan varumérkesinnehavarens samtycke kan
vara till exempel det att varuméarkesinnehavaren later agenten tro att innehavaren har dverlatit
varumirket i samband med Overlételse av affarsverksamheten. Eller om agenten har for avsikt
att hindra att tredje man ansdker om varumérket och agenten senare ska overféra market till
varumérkesinnehavaren. Det sistnimnda fallet befogar det att agenten ansdker om varumaérket
utan varumérkesinnehavarens samtycke, men dr inte nigot giltigt skl till att agenten behéller
registreringen.

I 1 mom. 9 punkten foreskrivs om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar som
relativa grunder for avslag och ogiltigforklaring. Ett varumérke far inte registreras, eller om
det har registrerats ska det ogiltigforklaras, om en ans6kan om ursprungsbeteckning eller geo-
grafisk beteckning i enlighet med unionens eller Finlands lagstiftning om skyddade ur-
sprungsbeteckningar eller skydd for geografiska beteckningar har inlémnats fore varumérkets
ansokningsdag eller prioritetsdag. Dessutom forutsitts att den aktuella ursprungsbeteckningen
eller geografiska beteckningen senare registreras och registreringen ger ritt att forbjuda an-
vandningen av ett yngre varumarke. Genom bestimmelsen genomfors artikel 5.3 ¢ i varumar-
kesdirektivet. I skél 15 till direktivet konstateras att for att sikerstélla att skyddsnivan for geo-
grafiska beteckningar genom unionslagstiftning och nationell rétt tillimpas pé ett enhetligt och
uttdmmande sétt vid granskningen av absoluta och relativa registreringshinder i hela unionen,
bor detta direktiv omfatta samma bestimmelser om geografiska beteckningar som forordning
(EG) nr 207/2009. Pa grund av detta har geografiska beteckningar inkluderats i bade de abso-
luta och de relativa grunderna for avslag och ogiltigforklaring.

Registrering ska vigras om ansdkan som géller en ursprungsbeteckning eller en geografisk be-
teckning har getts in enligt EU-lagstiftning eller finsk lagstiftning for den ansdkningsdag som
foreskrivs i 16 § 3 mom. i varumérkeslagen eller prioritetsdagen enligt 18 eller 19 §, under
forutsittning att beteckningen registreras senare. Dessutom forutsitts att ursprungsbeteckning-
en eller den geografiska beteckningen ger en person som enligt respektive lagstiftning har till-
stand att utdva de réttigheter som foljer av den, ritt att forbjuda anvéndningen av ett yngre va-
rumérke.

I 2 mom. foreskrivs om att varuméirkessokandens onda tro &r en relativ avslagsgrund. Artiklar-
na 4.2 och 5.4 ¢ i varumirkesdirektivet ldmnar nationell provningsratt om huruvida det fore-
skrivs om ond tro som avslagsgrund. Eftersom ond tro ingatt i 14 § 1 mom. 8 punkten i den
géllande lagen som relativ avslagsgrund, anses att bestimmelsen behover kvarstd i den fore-
slagna lagen ocksé. Enligt artikel 5.4 c i direktivet begrinsas dock ond tro som relativt regi-
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streringshinder enbart till situationer dir varumérket kan forviaxlas med ett dldre varumérke
som dr skyddat utomlands.

Enligt den foreslagna bestimmelsen far ett varumérke inte registreras, om det kan forvéxlas
med ett dldre varumérke som dr skyddat utomlands. Dessutom forutsétts att skanden har gjort
registreringsansdkan i ond tro. Ovan i 12 § 2 mom. foreskrivs i enlighet med direktivet om s6-
kandens handlande i ond tro som absolut grund for ogiltigforklaring. Ond tro beddéms pa
samma sitt i bada fallen. Den bestimmande tidpunkten for ond tro dr varumérkets ansok-
ningsdag i enlighet med 16 § 3 mom.

Varumirkessokandens onda tro vid ansokan om varumirke framgér for PRS i praktiken ge-
nom anméarkningar som gjorts av tredje man. Tredje man kan till exempel ldgga fram bevis-
ning pé att varumirkessokanden haft kinnedom om att tredje man anvinder ett identiskt va-
rumérke utomlands.

I 3 mom. foreskrivs om vad ett i 1 mom. 1 och 2 punkten avsett dldre varumirke dr. Genom
bestammelsen genomfors artikel 5.2 i varumérkesdirektivet. Bestimmelsen motsvarar i sak 14
§ 2 mom. i den géllande lagen och avser inte att dndra rattslaget.

I 1 mom. 1 och 2 punkten forutsitts att varumarket ar dldre, for att det yngre varumarket ska
kunna végras registrering eller registreringen ogiltigforklaras. Enligt 1 punkten i den fore-
slagna bestdmmelsen &r dldre varumérken nationella varumérken och varumirkesansokningar
som har tidigare ansdkningsdag eller annars tidigare prioritet. I beddmningen mellan varumar-
ken dr ansOkningsdagen oftast avgorande. Ansokningsdagen bestdms i regel enligt 16 § 3
mom. Den som anhingiggjort ansokan om varumérke tidigare far oftast foretrdde enligt tids-
prioriteten, om inte nagot annat foljer av bestimmelserna om prioritet i 18 och 19 §. Ett varu-
mérkes tidigare prioritet kan ocksa basera sig pé en tidigare ansdkan som gjorts utomlands i
enlighet med bestimmelserna om prioritet i 18 och 19 § i lagen. D4 borjar skyddet for varu-
mérket pd ans6kningsdagen for det utomlands sdkta varumérket.

Enligt 2 punkten i bestimmelsen anses som &ldre varumaérke ett varumérke som inarbetats fore
det yngre varumérkets ansokningsdag eller, om varumairket har prioritet enligt 18 eller 19 §,
fore dess prioritetsdag. Bestimmelser om nér ett varumérke anses vara inarbetat finns i 4 §.
Genom bestdmmelsen genomfors dessutom artikel 5.2 d i varumérkesdirektivet, som géller
vilkénda varumirken som avses i artikel 6 a i Pariskonventionen. Bestimmelser om dessa
vilkanda ("well-known”) varumédrken finns forutom i Pariskonventionen ocksa i artiklarna
16.2 och 16.3 i TRIPS-avtalet. Artikel 6 a i Pariskonventionen och bestimmelserna i artikel 16
i TRIPS-avtalet har i Finland satts i kraft genom bestammelserna om inarbetning och om vél
kdnda varumérken.

Enligt 3 punkten i bestimmelsen avses med dldre varumérke ett EU-varumérke eller en anso-
kan om EU-varumirke som har tidigare ansokningsdag eller som annars har tidigare prioritet.
I fraga om EU-varumérken bestdms ansokningsdagen enligt artikel 32 i férordningen om EU-
varumarken och prioritetsdagen enligt artiklarna 34 och 38 i1 den forordningen.

Enligt 4 punkten i bestimmelsen avses med dldre varumérke ett EU-varumérke som har fore-
trade framfOr ett nationellt varumaérke eller en internationell registrering som designerar Fin-
land. Bestdmmelser om foretridde for EU-varumérke finns i artiklarna 39 och 40 i forordningen
om EU-varumirken. Ett EU-varumarkes foretrdde har den verkan att 4ven om innehavaren av
EU-varumirket avstar fran det nationella varumérket eller den internationella registreringen
eller later dess giltighet 16pa ut, har innehavaren permanent samma réttigheter som skulle fore-
ligga om den nationella registreringen fortfarande géllde. Innehavaren av EU-varumaérket far
sdledes skydd frn ansokningsdagen for den finldndska registreringen eller registreringsdagen
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for den internationella registreringen som designerar Finland, om innehavaren har yrkat pa f6-
retrdde for EU-varumérket pé basis av den nationella registreringen.

Enligt 5 punkten i bestimmelsen avses med tidigare varumérke en internationell registrering
som designerar Finland eller Europeiska unionen dér registreringsdagen eller anteckningsda-
gen for begiran om territoriell utstrackning &r tidigare eller som annars har tidigare prioritet.
Kraven for registrerings- och prioritetsdagarna for internationella registreringar som designe-
rar Finland eller Europeiska unionen faststélls i Madridprotokollet. I regel far en internationell
registrering skydd fran den registreringsdag som den internationella byran gett eller frdn den
dag da begéran om territoriell utstrickning av den internationella registreringen till Finland el-
ler till EU antecknades, om inte ndgot annat foljer av prioritet som antecknats i den internat-
ionella byrans register.

1 4 mom. foreskrivs om mojlighet att ge samtycke till registrering oberoende av de grunder for
avslag som ndmns i 1| mom. 1-8 punkten samt de grunder for ogiltigforklaring som ndmns i 1
mom. 1-9 punkten. Om innehavaren av den dldre réttigheten ger sitt uttryckliga samtycke till
registrering av varumérket, kan registrering inte vigras. Av samtycket ska framga att det ges
uttryckligen for registrering av varumaérket, inte till exempel endast for anvdandning. Samtyck-
et ska ldmnas skriftligt av den som innehar den dldre rittigheten. Om det finns flera inneha-
vare av aldre réttigheter, ska de alla ge sitt samtycke. Samtycke for en ursprungsbeteckning el-
ler geografisk beteckning enligt 1 mom. 9 punkten torde inte kunna ges i fasen for registrering
av varumaérket, eftersom ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen egentligen
inte har nagon innehavare som skulle kunna gora det. Om det ddremot har yrkats att ett varu-
marke ska ogiltigforklaras pa basis av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning,
finns det en part som kan ge sitt samtycke till att ursprungsbeteckningen eller den geografiska
beteckningen ingdr i varumirket. Enligt den foreslagna bestimmelsen kan varumérke inte
ogiltigforklaras med stdd av 1 mom. 1-9 punkten, om innehavaren av den éldre réttigheten
gett sitt samtycke.

14 §. Foretrdde for tidigare rdttsgrund. 1 paragrafen foreskrivs pa motsvarande sitt somi9 § i
den gillande varumérkeslagen om tidsmaéssig prioritet vid kollisionsfall. Med avvikelse fran
den gillande lagen hénvisas i den foreslagna bestimmelsen inte uttryckligen till bestimmelsen
om passiviteti 15 § som undantag. Andringen syftar inte till att dndra réttsléget.

Enligt principen om tidsmassig prioritet ska i fall med kolliderande ensamrittigheter den ha
prlorltet som kan aberopa den tidigaste réttsgrunden. I kollisionsfall for varumérken innebér
detta, pa det sitt som ndmns i motlvermgen till 13 § 1 mom., att prioritet i regel foreligger hos
den vars varumérke registrerats pa basis av tidigare ansokan om inte foretrddet baserar sig pa
en tidigare ansdkan som gjorts utomlands i enlighet med prioritetsbestéimmelserna i18 och 19
§, d& varumirkesskyddet borjar frdn ansokningsdagen for det utomlands sokta varumairket.
Aven varumirke som inarbetats fore ansoknings- eller prioritetsdagen for eller inarbetningen
av ett yngre varumérke kan fa prioritet i enlighet med den tidsméssiga prioriteten. Nationellt
bestdms ansokningsdagen enligt 16 § 3 mom. och varumaérket far skydd fr.o.m. ansdkningsda-
gen, om inte ndgot annat foljer av prioritetsbestimmelserna i 18 och 19 §. Ansoknings- och
prioritetsdagarna for EU-varumérken bestdms enligt forordningen om EU-varumirken. Kra-
ven for registrerings- och prioritetsdagarna for internationella registreringar som designerar
Finland eller Europeiska unionen faststélls i Madridprotokollet.

I réttspraxisen har bestimmelsen om tidigare réittsgrund ansetts vara tillamplig endast vid kol-
lisionsfall dar ett varumérke pastds gora intrdng. Saledes dr den inte direkt tillimplig pé be-
domningen av fOrutsdttningar for registrering av varumirke (se dom av den 28 juni
2017/3064, HFD:2017:109, MTV; dom av den 30 november 2016/5082, HFD 2016:191, Me-
nu och dom av den 30 november 2016/5092, HFD:2016:192, Fox). Registreringshinder som
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géller varuméarkesansokan har séledes inte kunnat forbigas endast pa den grunden att sékanden
haft en rattsgrund som &r tidigare dn registreringshindren. Sokandens egen rétt till varumarke,
som till sin prioritet &r tidigare &n registreringen av hindret kan dock genom forsémring av
sérskiljningsformégan for det varumérke som utgdr hinder paverka beddmningen av risken for
forvixling (se t.ex. HFD:2016:191, Menu). For tydlighetens skull har det separat foreskrivits
om tidsmaissig prioritet i forfarandet for registrering av varumarke 1 13 §, dér det vid avslags-
grunderna konstateras att de dar ndmnda ensamréttigheterna ska vara dldre i forhéllande till
det sokta varumairket.

15 §. Verkan av varumdrkesinnehavarens passivitet. I 1 mom. foreskrivs om verkan av varu-
mirkesinnehavarens passivitet. Bestimmelsen motsvarar 10 och 10 a § i varumérkeslagen och
sammanfor de kriterier for passivitet som ndmns i paragraferna. I frdga om inarbetade varu-
marken har i 10 a § forutsétts att innehavaren vidtagit atgarder inom rimlig tid. Till denna del
forenhetligas regleringen sa att innehavaren bor ha vidtagit atgdrder inom fem ar fran det att
innehavaren fick kinnedom om anvéndningen av det yngre varumérket. Genom bestimmelsen
genomfors artikel 9 1 varumaérkesdirektivet. Artikel 9.2 i direktivet ldmnar utrymme for nat-
ionell provning, huruvida medlemsstaterna foreskriver om tillimpning av passivitetsbestim-
melsen dven pa andra varumirken &n registrerade varuméarken, sisom inarbetade varumérken,
firmor, namnréttigheter, upphovsrittigheter och industriella rittigheter. Nar det géller andra dn
varumirkesrittigheter kommer passivitetsbestimmelsen sannolikt att tillimpas ytterst séllan.
Darfor har bestimmelsen begransats att gilla enbart varumérken.

Bestdmmelsen ska tillimpas pa alla varumérken som giller i Finland, sdsom nationella varu-
mérken, internationella registreringar, inarbetade varumirken och vélkénda varumérken. Med
aldre varumarke i enlighet med bestimmelsen avses de varumérken som anges i 13 § 3 mom.,
dvs. varumérken som sokts tidigare, som har tidigare prioritetsdag dn den senare varumérkes-
ansokan, som é&r inarbetat fore ansdkningsdagen eller prioritetsdagen for eller ibruktagandet av
det yngre varumaérket, eller som annars har tidigare prioritet. Bestdmmelsen &r ocksa tillamp-
lig pa EU-varumérken, nér innehavaren av det dldre EU-varumérket inte har vidtagit atgarder
for att forhindra anvéndningen av det yngre nationella varumérket. Bestimmelser om verkan
av passivitet mellan tva EU-varumérken eller mellan ett dldre nationellt varumérke och ett
yngre EU-varumaérke finns i artikel 61 i férordningen om EU-varumérken.

Bestdmmelsen foreskriver ett undantag fran den situation dér ett yngre varumérke normalt ska
ogiltigforklaras eller dess bruk forbjudas. En senare ensamritt till varumarke kvarstar vid si-
dan av ett dldre varumérke, om den senare varumérkesregistreringen sokts i god tro eller om
det yngre inarbetade market tagits i bruk i god tro. Sokanden av det yngre varumarket eller in-
nehavaren av det yngre inarbetade mérket anses vara i god tro, om denne inte visste och inte
heller borde ha vetat om det dldre varumarket.

Dessutom forutsétts i 2 punkten i bestimmelsen att innehavaren av det dldre varumaérket inte
har vidtagit atgarder for att forhindra anviandningen av det yngre varumérket inom fem ar fran
det att innehavaren fick kinnedom om att det yngre varumaérket anvénds. Det yngre varumar-
ket maste saledes ha tagits i bruk. Om kraven pa god tro hos innehavaren av det yngre varu-
mérket och fem é&rs passivitet for innehavaren av det éldre varumérket uppfylls, kvarstar va-
rumirkesréttigheterna parallellt. Innehavaren av det édldre varumérket kan séledes inte kréva
att registreringen av det yngre varumérket ogiltigforklaras eller forbjuda dess anvéandning.

En yngre réttighet asidosétter inte heller en &ldre réttighet i de fall som avses i 15 §. Nyttjandet
av den dldre rattigheten kan inte forbjudas, utan rattigheterna ar parallella om forutsattningar-
na enligt 15 § uppfylls. Passivitet har bedomts bl.a. i Helsingfors hovritts avgoranden
2009:1790 (dom av den 30 juni 2009, Helsingfors hovritt:2009:1790, PAULIG) och i hdgsta
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forvaltningsdomstolens avgdrande 2017:109 (dom av den 28 juni 2017/3064, HFD:2017:109,
MTV).

I 2 mom. foreskrivs att den ensamrétt som en senare registrering ger kan pa grund av passivitet
omfatta endast de varor eller tjdnster som framgér av varu- och tjénsteforteckningen for vilka
varumarket har anvints. Detta dr motiverat, eftersom ett yngre varumérke ska ha tagits i bruk
och innehavaren av det dldre varumérket ska ha ként till detta bruk, pa det sdtt som ndmns
ovan i 1 mom.

4 kap. Registrering av varumérken
Ansokningsforfarandet

16 §. Ansokan om registrering. 1 1 mom. foreskrivs om formen for nationell ansékan om regi-
strering av varumérke. Ansokan om registrering av varumérke gors hos PRS. Registrering bor
sOkas via PRS:s e-tjanst. Till denna del avviker bestimmelsen fran 17 § i den géllande lagen
genom att elektronisk ansdkan blir obligatorisk. Séledes avviker bestimmelsen fran 19 § i for-
valtningslagen (434/2003), dér det anges att ett drende i regel inleds skriftligen genom att yr-
kandena jimte grunderna for dem anges till myndigheten. 1 9 § i lagen om elektronisk kom-
munikation i myndigheternas verksamhet anges att ocksa elektroniska dokument uppfyller
kravet pé skriftlig form. Med avvikelse fran dessa bestimmelser kan en varumérkesansdkan
enligt den foreslagna bestimmelsen i regel endast anhdngiggdras i e-tjdnsten. Det att e-
ansdkan 1 princip faststélls som obligatorisk paskyndar och underlattar handlaggningsproces-
serna vid PRS. Det &r latt att verifiera att en varu- och tjdnsteforteckning som ifyllts via e-
tjinsten foljer Nicedverenskommelsens klassificeringsregler. Aven sékanden sjilv kan kon-
trollera den. For sokanden dr det ocksa snabbare och littare att fylla i den dn att avfatta langa
varu- och tjansteforteckningar pé en pappersblankett. PRS maste for ndrvarande omvandla
uppgifterna i pappersansokningarna till elektronisk form, vilket medfor extra arbete. Pappers—
ansokningar innehaller ocksé mer fel och oklarheter 4n e-ansokningar. I praktiken &r en e-
ansokan lattare att anvianda for sokanden &n en pappersblankett, eftersom e-ansokan bl.a. vég-
leder i sdkandet av ritt teckentyp samt i avfattandet av varu- och tjansteforteckningen. En va-
rumérkesansdkan som ldmnas in elektroniskt far genast ett ansdkningsnummer och finns dven
tillgéinglig for tredje mén i varumérkesdatabasen. Den foreslagna bestimmelsens Overens-
stimmelse med grundlagen beddms nedan i avsnitt 5.1 i detaljmotiveringen.

En elektronisk ansdkan om varumérke gors for ndrvarande genom autentisering i tjansten Su-
omi.fi. Ansdkningsavgiften i samband med ansdkan kan for ndrvarande betalas genom finska
nédtbanker och de vanligaste bank- och kreditkorten. E-ansdkan om varumirke kan fyllas i
bade i Finland och inom EES-omradet. Autentiseringsverktyg som krivs for elektronisk
kommunikation anvénds redan i mycket omfattande grad. Néstan alla har ocksa mdjlighet att
skaffa de verktyg som behovs for elektronisk autentisering (chipforsett ID-kort eller mobilcer-
tifikat).

Andelen varumérken som sokts elektroniskt har 6kat fran ar till ar. 2017 ldmnades cirka 86 %
av varuméarkesansokningarna in elektroniskt. I praktiken ar det omgjligt att ldmna varumér-
kesansokan utan att sokanden dtminstone har bekantat 51g med varu- och tjansteklassificering-
en pa internet. Nér det dessutom beaktas att varumérken ér till for att anvéndas 1 ndringsverk-
samhet och ndringsidkarna i stor utstrackning och pa olika sétt dr verksamma i en elektronisk
miljo, medfor forutsittandet av e-ansokan inte oskéliga krav for sokandena. Motsvarande ob-
ligatoriska elektroniska anmélningar for foretag finns bl.a. i 30 § i lagen om skatteuppbord
(11/2018) och i 16 a § i fastighetsskattelagen (654/1992). Vid PRS:s kundservice ges vid be-
hov réd for att fylla i den elektroniska ansdkan p& motsvarande sétt som i nuldget. Dessutom
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pagar projekt for att hjdlpa medborgare med elektronisk kommunikation (se t.ex. finansmi-
nisteriets forslag till handlingsmodell for digistod 19.12.2017).

PRS kan av sérskilda skél godkdnna att ansdkan l&mnas in i pappersform. Detta géller situat-
ioner dér det skiligen inte kan forutséttas att ansokan lamnas elektroniskt. En sédan situation
kan uppsta till exempel ndr sokanden helt enkelt inte har mojlighet att anvianda e-tjansten, ex-
empelvis pa grund av att sokanden inte har verktyg som behovs for elektronisk autentisering
och sokanden inte heller har mdjligheter att skaffa sddana. Ett sdrskilt skdl kan ocksé vara ett
tekniskt avbrott eller en storning i datatrafiken som medfor att e-tjénsten inte &r i bruk. Med
ansokan i pappersform avses en ansokan dér de uppgifter som anges i 2 mom. lamnas pa pap-
per i stdllet for via en elektronisk ansokningsblankett och som skickas till PRS per post, 1am-
nas in till PRS:s besoksadress eller skickas som bilaga till e-post.

I 2 mom. foreskrivs om innehéllet i varumérkesansokan. Genom bestdmmelsen genomfors ar-
tikel 37 1 varumairkesdirektivet, som stiller noggrannare krav pd atergivningen av det tecken
som ingar i varumérkesansokan och pé varu- och tjénsteforteckningen dn 17 § i den géllande
lagen. Bestdmmelser om innehallet i varumérkesansokan finns dessutom i artikel 3 i Singa-
porekonventionen, dir det pa ett noggrannare sétt 4n i den foreslagna bestimmelsen anges
vilka uppgifter som en medlemsstat kan forutsitta att ska ingd i ansokan. A andra sidan be-
stams 1 artikel 3.4 att iakttagande av andra krav &n de som anges i paragraf 1 inte far krévas, i
synnerhet far det inte krdvas att bl.a. handelsregisterintyg eller handelsreglsterutdrag lamnas in
i samband med ansdkan. Den foreslagna bestimmelsen stimmer dverens med Singaporekon-
ventionen.

Registreringsansokan ska innehélla s6kandens identifikationsuppgifter, som inbegriper en fy-
sisk eller en juridisk persons namn samt kontaktinformation, sdsom adress, telefonnummer
och e-post. PRS har ocksa, pa det sétt som beskrivs i1 avsnitt 5.1, rétt att behandla personbe-
teckningar med hjélp av vilka en persons kontaktuppglfter 1 regel kompletteras i varumaérkes-
registret. Aven om artikel 3 i Singaporekonventionen namner framst sokandens namn och
adress som krav pa ansokans innehéll, ndmns i paragraf 3 i regel 2 1 dess tillimpningsfore-
skrifter att det kan krévas att till exempel det nummer under vilket s6kanden ar registrerat i
myndigheten anges i en kommunikation till myndigheten. I artikel 5.1 a (ii) har det dessutom
konstaterats att som ingivningsdagen for en anskan kan anses den dag da myndigheten tog
emot upplysningar som gor det mdjligt att faststdlla sokandens identitet. Personbeteckningen
och FO-numret eller registerbeteckningen kan anses vara ett identifikationsnummer i enlighet
med tillimpningsforeskrifterna och en upplysning utifran vilken identiteten kan faststillas. Sa-
ledes kan det forutsattas att dessa uppgifter lamnas i ansdkan.

Registreringsansokan ska dessutom innehélla en forteckning dver de varor och tjénster for
vilka registreringen soks. I varu- och tjansteforteckningen ska specificeras de sokta varorna
och tjansterna. Nidrmare krav pé varu- och tjansteforteckningen anges i 17 § i lagen. For att en
ansokningsdag ska fas behover den varu- och tjansteforteckning som anges i ansékan inte full-
standigt uppfylla de krav som foreskrivs 1 17 §, utan det ricker om ansdkan innehaller en
skriftlig varu- och tjansteforteckning diar de sokta varorna och tjdnsterna har specificerats.
Detta motsvarar artikel 37.1, dér det i led ¢ inte hinvisas till artikel 39 i direktivet. Varu- och
tjansteforteckningen kan inte utokas efter ans6kningsdagen, men sékanden kan precisera och
gruppera varorna och tjénsterna enligt 17 § 2 mom. Om varumérkessokanden vill utstricka
varu- och tjansteforteckningen for sitt varumérke till andra varor eller tjénster &n dem som va-
rumirkesansdkan omfattar, ska en ny ansékan om detta goras.

Ansokan ska ockséd innehélla en sddan beskrivning av tecknet som uppfyller de krav som

anges i 11 § 1 mom. 2 punkten. Tecknet kan i ansdkan beskrivas till exempel med bokstéver,
siffror, bilder, ljud-, video- eller audiovisuella filer, beroende pa vilken typ av tecken ansdkan
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géller. I ansdkan kan dock finnas endast en beskrivning at gangen. Tecknet ska beskrivas sa
att det i enlighet med 11 § 1 mom. 2 punkten i den foreslagna lagen kan aterges i varumérkes-
registret. Med hjélp av beskrivningen ska myndigheten och allménheten kunna faststélla det
tydliga och exakta skydd som varumirkesinnehavaren fétt. Beskrivningen av varumairket fast-
stdller ddrmed foremalet for det skydd varumérket ger och ticker det som kan ses i beskriv-
ningen. I ansdkan behover saledes inte ldmnas in till exempel en fargforklaring for andra typer
av tecken dn fargmaérken, eftersom beskrivningen av tecknet definierar i vilka farger tecknet ar
skyddat och vilka farger det innehaller. I fraga om fargmérken finns det skél att 1 ansdkan till
exempel genom fargkoder forklara vilken exakt farg ansokan géller. Angivandet av typ av
tecken i varumérkesansokan dr ingen forutséttning for att ansdkan ska bli anhdngig, men det
kan vara till hjalp i bestimmandet av det tydliga och precisa skydd som varumérket ger.

Med avvikelse fran gillande praxis behdver i varumérkesansdkan inte i fortsdttningen anges
en translitteration av tecknet. I nuldget har det kravts att sokanden lamnar in en translitteration
av texten, om varumirket innehdllit kyrilliska eller grekiska bokstdver, men detta har inte varit
en forutséttning for att ansdkan ska bli anhédngig. Den translittererade texten har anvéinds bl.a.
i undersokningen av hindrande tecken och risken for forvéxling har kunnat bedomas genom
att jimfora translitterationen med texten i ett eventuellt hindrande tecken. Hogsta forvalt-
ningsdomstolen har i sitt avgoérande 2013:145 (dom av den 16 september 2013/2894,
HFD:2013:145, UM VYHene) ansett att &ven om det sokta tecknet UMYHerne var fonetiskt och
till sin translitteration (Imunele) mycket likt EU-varumirket Imunel, avvek tecknen visuellt
sett tydligt frdn varandra. Det ansdgs att tecknets visuella intryck framhédvdes mer &n det hur
det uttalas. En internationell registrering har inte ansetts fa skydd for sin translitteration. Séle-
des finns det i praktiken inte ldngre behov av att begéra eller anteckna en translitteration i va-
rumarkesregistret.

Ansokan kan innehdlla dven andra upplysningar &n de uppgifter som ndmns i 2 mom., sésom
ett ombud eller ett prioritetskrav enligt 18 eller 19 §, men dessa upplysningar &r inte obligato-
riska for att ansdkan ska kunna ldmnas in eller for att f4 en ansékningsdag enligt 3 mom.

I 3 mom. foreskrivs om forutsattningar for beviljande av ansokningsdag. Det ar viktigt att fast-
stélla en exakt ansokningsdag, eftersom skyddet for ett registrerat varumarke i regel borjar pa
ansokningsdagen. Genom bestimmelsen genomfors artikel 38 i varumérkesdirektivet. Kriteri-
erna for beviljande av ansokningsdag skérptes négot jamfort med 17 § i1 den géllande lagen,
eftersom det i ansokan pa grund av artikel 37.2 i direktivet kridvs noggrannare uppgifter én en-
ligt den géllande lagen.

I artikel 5 i Singaporekonventionen bestims ocksa om beviljande av ansdkningsdag. I artikeln
raknas upp krav som kan fOrutséttas for beviljande av ansokningsdag och & andra sidan for-
bjudas att andra dn dér angivna omsténdigheter kravs. Den foreslagna bestimmelsen uppfyller
de villkor som stélls i Singaporekonventionen.

Ansokningsdagen dr den dag dé sokanden ldmnar in en ansdkan som uppfyller de krav som
anges i 2 mom. till PRS och betalar ansékningsavgiften. Ansdkan ska saledes innehalla samt-
liga uppgifter som avses 1 2 mom. for att den ska fa en ansdkningsdag. Ansdkan anses inte
vara inldmnad innan avgiften har betalats. I praktiken betalas ans6kningsavgiften i samband
med ifyllandet av e-ansokan. Om sdkanden har ett sérskilt skél i enlighet med 1 mom. att
lamna ansokan i pappersform, kan s6kanden betala in avgiften pad PRS konto och visa att av-
giften dr betald genom kvitto som ldmnas in i samband med ansdkan. For att f4 en ansok-
ningsdag ska sokanden betala dtminstone grundavgiften for ansokan. PRS kan kréva eventu-
ella klasspecifika tilldggsavgifter av sokanden dven senare. Dessa utgor inte hinder for bevil-
jande av en ansokningsdag for ansdkan. Detta dr d&ndamalsenligt, for till exempel i varu- och
tjansteforteckningen kan de varor som sdkanden meddelat enligt klassificeringsreglerna hora
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till en annan klass d4n den som sékanden uppgett, vilket kan leda till att ansdokan innehaller fler
klasser dn vad som ursprungligen meddelades och dessa kan medfora avgifter for ytterligare
klasser. Bestimmelser om provning av ansdkan och avhjilpande av brister i den finns i 21 § i
den foreslagna lagen.

I 4 mom. foreskrivs om inlimnande av varumérkesansokan pa engelska. Varumarkesdirektivet
innehéller inte bestimmelser om sprakkrav, sa till denna del 4r det fraga om nationell regle-
ring. Bestimmelser om ratten att hos myndighet anvianda annat sprék dn finska, svenska eller
samiska finns 1 9 § i spréklagen (423/2003). Enligt den foreslagna bestammelsen kan varu-
mirkesansokan forutom pé finska och svenska ocksa ldmnas in p& engelska, men da ska so-
kanden vilja finska eller svenska som handlaggningssprék for ansdkan. Forfarandet sker pa
det spraket vid PRS. Sokanden behdver inte ldmna in en Overséttning till finska eller svenska
av varu- och tjansteforteckningen pa engelska eller av ndgon annan del av ansokan. Arrange-
manget motsvarar det forfarande som iakttas vid internationella registreringar, dér varu- och
tjansteforteckningen for en internationell registrering alltid finns endast pé engelska, men so-
kanden ska ge in eventuella utlatanden pa PRS:s uppmaningar pa finska eller svenska.

I artikel 8.2 a i Singaporekonventionen bestidms att det far krdvas att kommunikationer, sdsom
ansokningar, dr pé ett sprak som godtas av myndigheten. Ingen upplysning eller uppgift i en
kommunikation far dock begiras pa mer 4n ett sprak som godtas av myndigheten. Singapore-
konventionen mdjliggdr ddrmed att ansokan ldmnas in pa engelska, men att det inte kan forut-
sdttas att informationen i ansdkan, sdsom varuforteckningen, dessutom l&mnas in pé ett annat
sprak an pé engelska.

For innehallet i en varu- och tjansteforteckning pa engelska géller samma krav som ndmns i 2
mom. 2 punkten och i 17 § som for varu- och tjansteférteckningar pa finska och pa svenska.
Mgjliggorandet av ansdkan pé engelska gor det léttare for utlanningar eller den som inte kan
mycket finska eller svenska att ansdka om varumérkesregistrering. Om det inte finns hinder
for registrering av det varumérke som de ansokt om, behdver de inte alls vara i kontakt med
PRS pa finska eller pa svenska. Om ansokan &r bristfillig eller forenad med registreringshin-
der, sker korrespondensen och forfarandet vid PRS pé finska eller pé svenska enligt det sprak
som sdkanden valt i ansdkan.

17 §. Klassificering av varor och tjidnster. 1 1 mom. faststélls Niceklassificeringen och fore-
skrivs om den upplaga och version av Niceklassificeringen som tilldmpas pa klassificeringen
av varor och tjanster. Med Niceklassificering avses det klassificeringssystem som faststillts i
Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och
tjanster vid registrering av varumérken. Finland anslot sig till Nicedverenskommelsen ar 1973.

Pé den varu- och tjinsteforteckning som anges i ansokan tillimpas den upplaga och version av
Niceklassificeringen som ér i kraft vid ansokningstidpunkten i enlighet med 16 § 3 mom. Be-
stimmelsen motsvarar nuldget. Bestimmelsen syftar till att undvika separata foreskrifter fran
PRS om den upplaga eller version av Niceklassificeringen som tillimpas vid varje tidpunkt.
For nédrvarande publicerar den internationella byran en ny upplaga av Niceklassificeringen
med fem ars mellanrum och en ny version varje ar.

I 2 mom. foreskrivs om nérmare krav som géller for varor och tjdnster som anges i ansdkan.
Genom bestammelsen genomfors artiklarna 39.1-39.3 och 39.6 1 varumaérkesdirektivet. I skél
37 i direktivet har det konstaterats att for att sidkerstélla réttssdkerhet nir det géller omfattning-
en av varumirkesrattigheter och underlétta tilltridet till varuméirkesskydd, bor beteckningen
och klassificeringen av varor och tjénster som omfattas av en varumérkesansokan folja samma
regler 1 samtliga medlemsstater och anpassas till de bestimmelser som giller for EU-
varumirken. De nérmare kraven for klassificering som finns i direktivet hérstammar frén
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Europeiska unionens domstols avgorande i malet [IP TRANSLATOR (C-307/10), som géllde
tolkningen av det gamla varumérkesdirektivet.

Registrering av varumérke kan sokas for varor eller tjénster i en eller flera varu- eller tjénste-
klasser. I den nuvarande upplagan av Niceklassificeringen finns det sammanlagt 45 varu- och
tjansteklasser under vilka alla varor och tjanster ingar. Ensamritten till varumérke och dess
skydd riktar sig till de varor och tjdnster som anges i ansdkan och varu- och tjansteforteck-
ningen utgdr grunden for bedomningen, nér till exempel risken for forvaxling mellan varu-
mérken undersoks i samband med provningen av om hinder foreligger.

Sokanden ska gruppera de varor och tjénster for vilka registrering soks s& att varorna och
tjdnsterna 1 en viss klass bildar en egen grupp som har numrerats. Grupperna ska anges i
nummerordning. Det till vilken klass varje vara eller tjanst hor bestdms enligt principerna i
Niceklassificeringen. Om sdkanden har angett en vara eller en tjdnst i fel varu- eller tjans-
teklass, anses ansokan omfatta de klasser dér de angivna varorna eller tjansterna ingar. Varu-
och tjansteforteckningen fér inte innehélla ett sokt tecken eller annans varumérken.

Varorna och tjansterna ska specificeras pa ett sa tydligt och exakt sétt att omfattningen av det
sokta skyddet kan faststdllas utifran detta. Nar varor och tjanster anges kan de allminna be-
teckningarna pa klassrubrikerna i Niceklassificeringen eller andra allménna termer anvindas,
forutsatt att de uppfyller kraven pé tydlighet och exakthet. Vissa av de allménna beteckningar-
na pé klassrubrikerna i Niceklassificeringen kan vara inexakta och bor preciseras, sé att de
uppfyller kraven pé tydlighet och exakthet. For nérvarande har till exempel beteckningen
”maskiner” i klassrubriken for klass 7 och beteckningarna “reparation/underhall” och “install-
ationstjanster” i klassrubriken for klass 37 ansetts sakna precision och kravt ndrmare specifice-
ring enligt det gemensamma meddelandet fran Europeiska unionens varuméirkesmyndigheter
av den 28 oktober 2015.

I 3 mom. faststélls den bokstavliga tolkningen av de varor och tjénster som anges i varu- och
tjansteforteckningen. Genom bestimmelsen genomfors artikel 39.5 i varumarkesdirektivet. De
allminna beteckningarna pé klassrubrikerna i Niceklassificeringen samt andra allménna ter-
mer som anges i varu- och tjansteforteckningen anses tiacka alla varor eller tjanster som be-
teckningens eller termens bokstavliga innebord tydligt omfattar. Motsvarande praxis har géllt
vid PRS fr.o.m. den 1 oktober 2012.

18 §. Prioritet som grundar sig pd utlindsk ansékan. 1 1 mom. foreskrivs om prioritet pa basis
av tidigare utlindsk varumirkesansokan. Bestimmelsen baserar sig pa artikel 4 i Pariskon-
ventionen. I 30 § 1 den géllande lagen foreskrivs mycket kortfattat om prioritet pa basis av ut-
landsk ansokan och nirmare forutséttningar finns i 17-17 ¢ § i varumérkesforordningen. Ge-
nom den foreslagna bestimmelsen éndras inte det rddande réttsléget, utan efterstravas klarhet i
kraven och forfarandet i samband med prioritet.

Enligt bestimmelsen anses en i Finland gjord ansékan ha gjorts samma dag som en utldndsk
ansokan om samma tecken, dvs. att den ansdokan som gjorts i Finland far till godo ansdknings-
dagen for den utldndska ansokan. Den ensamritt och det skydd som hénfor sig till en i Finland
gjord varumérkesansdkan borjar sdledes samman dag som ansdkningsdagen for den utléndska
ansokan. Varumaérkesansokans prioritet till exempel i férhéllande till andra varumérkesansok-
ningar eller andra ibruktagna varumérken bestdms enligt denna dag. En forutséttning for prio-
riteten dr att ansokan i enlighet med 16 § 3 mom. anhédngiggors i Finland inom sex ménader
fran det att ansdkan blev anhidngig hos EUIPO eller i en annan stat. I tidsfristen pa sex ména-
der rdknas inte ansokningsdagen vid EUIPO eller i en annan stat. Dessutom forutsétts i friga
om stater att dessa &r anslutna till Pariskonventionen eller avtalet om upprittande av Vérlds-
handelsorganisationen. Bestdimmelsen tillimpas dessutom pd sddana utanfor Finland gjorda
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ansokningar som PRS av sérskilda skil anser vara jamforbara med ansdkan som gjorts i en
stat som ar ansluten till Pariskonventionen eller avtalet om upprittande av Varldshandelsorga-
nisationen. Sddana anskningar kan vara ansdkningar som gjorts till exempel hos regionala
varumérkesbyraer, sdsom Benelux byré for immateriell dganderitt.

I 2 mom. foreskrivs om framstéllande av begéran om prioritet. Begiran om prioritet ska fram-
stillas i en i 16 § 1 mom. avsedd varumérkesansokan. Enligt 17 § 2 mom. 1 varumérkesfor-
ordningen ska begiran om foretradesritt framstillas inom en ménad fran det varumérkesanso-
kan gjordes. Genom den foreslagna bestimmelsen @ndras tidsfristen for framstéllande av be-
géran om prioritet. I praktiken framstélls begéran om prioritet redan for nérvarande alltid i va-
rumirkesansokan. Bestimmelsen dndrar alltsa inte det handlingssétt som redan tilldgnats i
praktiken. Dessutom mdjliggdr bestimmelsen en snabbare handldggning av varumirkesan-
sokningar, ndr PRS inte behdver vénta ut tidsfristen pd en méanad i hdndelse av att en begéran
om prioritet framstélls.

I ansokan ska anges ndr och var den tidigare utlindska ansdkan som angetts som grund for
prioriteten har gjorts. Ansékningsnumret for den utldndska ansdkan ska anges s& snart som
mdjligt. Om prioriteten inte géller alla varor eller tjanster som anges i den finldndska varu-
mérkesansdkan, ska dessutom anges vilka varor eller tjdnster den géller. En for sent inldmnad
eller annars bristfillig begédran om prioritet godtas inte, och da far varuméirkesansokan skydd
fr.o.m. den nationella ansdkningsdagen enligt 16 § 3 mom.

Med stdd av utredningsskyldigheten enligt 31 § 1 mom. i forvaltningslagen kan PRS begira
att sokanden ldmnar in intyg, kopior eller annan bevisning pa den tidigare utldndska ansokan
och om detaljerna for prioriteten. PRS kan till exempel begéra att det 1dmnas in ett intyg om
nar ansdkan kom in och om s6kandens namn eller en kopia av ansdkan och det varumérke an-
sOkan avser. Om PRS till exempel begér ett intyg om den tidigare ansokan, ska intyget ha ut-
férdats och bestyrkts av den myndighet som har mottagit den tidigare ansokan. Om de begérda
bevisen eller annan bevisning inte ldmnas in, bifalls inte begéran om prioritet och ansdkan far
skydd fr.o.m. den nationella ansdkningsdagen enligt 16 § 3 mom.

I 3 mom. foreskrivs att prioritet endast kan grunda sig pa den forsta i 1 mom. avsedda registre-
ringsansokan. Bestimmelsen baserar sig pa artikel 4 ¢ (2) i Pariskonventionen, dér det anges
att tidsfristen pé sex manader réknas fran den forsta ansokan. Bestimmelsen motsvarar 17 b §
i den géllande varumérkesforordningen.

19 §. Prioritet som grundar sig pd visning pd internationell utstdllning. 1 paragrafen fore-
skrivs om prioritet vid visning av varumérke pé internationell utstidllning. Bestimmelsen base-
rar sig pa artikel 11 i Pariskonventionen. Bestimmelsen motsvarar 18 § i den gillande lagen.
Bestdmmelsen avviker fran 17 ¢ § i den géllande varumérkesforordningen pa det sitt att bega-
ran om prioritet ska framstéllas vid ansokningstidpunkten, medan man tidigare fick begéra
prioritet inom 1 manad fran det att ansdkan gjordes. Tillimpningen av bestimmelsen har i
praktiken varit mycket séllsynt.

Bestdmmelser om internationella utstéllningar finns i konventionen om internationella utstall-
ningar som slots den 22 november 1928 i Paris (FordrS 35-36/1937). Finland anslot sig till
konventionen ar 1937. Vid begéran om prioritet pa basis av en internationell utstéllning ska
sokanden vid behov utreda att utstillningen varit en sadan internationell utstillning som avses
1 konventionen.

Enligt / mom. kan en varumérkesinnehavare under vissa forutséttningar {4 prioritet for sin an-

sOkan fr.o.m. utstéllningsdagen vid en internationell utstéllning. Varumaérket ska ha anvénts i
en vara eller tjinst som fOrevisats péd utstillningen och anvéndningen ska ha skett forsta
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gangen pa utstdllningen. Den nationella varumirkesansokan ska inledas inom sex ménader
fran den dag da varan eller tjansten forst stilldes ut.

I 2 mom. foreskrivs att begidran om prioritet ska framstéllas 1 en varuméarkesansdkan i enlighet
med 16 § 1 mom. I ansdkan ska anges pa vilken utstéllning och nir varumérket forsta gdngen
stilldes ut. Om dessa forutsattningar uppfylls, far den nationella varumérkesansokan ensamrétt
och skydd mot andra ensamrattigheter fran utstidllningsdagen pa den internationella utstill-
ningen.

Prioriteten géller endast de varor och tjénster som stilldes ut p& den internationella utstall-
ningen. Om prioriteten inte géller alla varor eller tjdnster som anges i varumérkesansdkan, ska
i ansdkan om prioritet dessutom anges vilka varor eller tjanster den géller.

En for sent inldmnad eller annars bristfdllig begiran om prioritet godtas inte, och da far varu-
mérkesansokan skydd fr.o.m. den nationella ansdkningsdagen enligt 16 § 3 mom.

20 §. Delning av ansokan eller registrering. 1 1 mom. foreskrivs om mojligheten att dela en
varumarkesansokan i tva eller flera ansokningar. Bestimmelsen motsvarar 17 a § i den gil-
lande lagen och genomfor artikel 41 i varumérkesdirektivet, nir det géller delning av varu-
markesansokningar. Bestimmelser om delning av ansdkningar och registreringar finns dessu-
tom i artikel 7 i Singaporekonventionen.

En varumirkesansokan kan delas upp pé begiran som ska riktas till PRS. Delning av ansékan
ska begdras av den i varumdirkesregistret antecknade varumérkessokanden. I begdran ska
anges vilka varor eller tjanster som avses i den ursprungliga ansdkan varje delad ansdkan gil-
ler och vilka varor och tjénster som ska kvarsta i den ursprungliga ansokan.

Som ansokningsdag for delade ansdkningar betraktas ansokningsdagen for den ursprungliga
ansokan. Om den ursprungliga ansokan har prioritet i enlighet med 18 eller 19 §, far ocksé de
delade ansokningarna prioritetsdagen till godo. Om prioriteten endast géiller en del varor eller
tjanster, foljer prioriteten dessa varor eller tjanster vid delningen.

I 2 mom. foreskrivs att 1 mom. ocksé tillimpas pa delning av registrering. Bestimmelsen mot-
svarar i sak 17 a § 2 mom. i den géllande lagen och genomfor artikel 41 1 varumérkesdirekti-
vet, nér det géller delning av registreringar. Delning av registrering ska begéras av den i va-
rumarkesregistret antecknade varumérkesinnehavaren.

21 §. Handldggningen av bristfilliga ansékningar. 1 1 mom. foreskrivs om provning av varu-
mérkesansokan och om avhjélpande av brister. Bestimmelsen motsvarar 19 § i den géllande
lagen, men preciserar dock tiden for avhjédlpande av brister. I regel 5 i tillimpningsforeskrif-
terna till Singaporekonventionen stélls minimitidsfrister for réttelse av formella fel i ansokan.
Enligt bestimmelsen ska tidsfristen for rittelse av fel ska vara minst en manad om sékandens
adress finns inom medlemsstatens omrade och tva manader om sokandens adress finns utanfor
medlemsstaten. For tydlighetens skull har den foreslagna bestimmelsen samma tidsfrist pa tva
ménader for alla sokande och den tillimpas &ven pa andra dn formella brister 1 ansdkan.

Enligt bestimmelsen undersoker PRS alla forutséttningar for varumérkesansdkan i enlighet
med 16—19 §. dvs. om ansokan innehéller alla upplysningar som forutsitts, om klassificering-
en har angetts enligt bestimmelserna och om prioritet har aberopats pa rétt sétt i enlighet med
18 och 19 §. PRS undersoker ocksé om det for registreringen foreligger absoluta avslagsgrun-
der i enlighet med 12 § eller relativa avslagsgrunder i enlighet med 13 §. Om ansdkan har bris-
ter eller om den 4r forenad med avslagsgrunder, sitter PRS ut en tvd ménaders tidsfrist for av-
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hjdlpande av bristerna, givande av utladtande eller presentation av annan utredning. Tidsfristen
kan forldngas i enlighet med 33 § 2 mom. i forvaltningslagen.

Om det ér fraga om brister i forutsittningarna for att varumérkesansokan ska bli anhéngig en-
ligt 16 § 1-3 mom., fir ansdkan en ansokningsdag forst nédr sokanden till PRS har ldmnat in
alla uppgifter som forutsétts for anhidngiggdrande av ansdkan i enlighet med 16 § 3 mom. och
betalat avgifterna. Om bristerna trots PRS:s uppmaning inte avhjélps inom den utsatta tiden,
tas ansOkan inte upp till prévning. Detta motsvarar regel 5.2 i tillampningsforeskrifterna till
Singaporekonventionen.

Med sédant avhjélpande av brist som ndmns i bestimmelsen avses till exempel att en beteck-
ning i varu- och tjansteforteckningen som saknar precision eller ar oklar preciseras eller att en
forklaring av tecknet eller en fargforklaring 1dmnas in, om detta forutsitts av den teckentypen.
Utlatandet och utredningen kan till exempel avse inlimnande av samtycke frdn en innehavare
av ensamrétt som stillts som hinder, sokandens motivering till att anmérkningen bestritts eller
en utredning om tecknets sérskiljningsformaga som forvérvats genom anvéndning.

I 2 mom. foreskrivs att ansokan forfaller, om brister som ndmns i en uppmaning enligt 1 mom.
inte avhjalpts eller om s6kanden inte gett sitt utlatande eller presenterat en utredning. Enligt
19 § i1 den gillande lagen avskrivs varumarkesansokan i sin helhet, om réttelse inte gors inom
utsatt tid. 1 artikel 7 i varumérkesdirektivet foreskrivs att om ogiltighetsgrunder foreligger
endast for en del varor eller tjdnster, ska végran att registrera endast avse dessa varor. Pa mot-
svarande sitt ska myndigheten enligt artikel 39.4 i direktivet avsla ansdkan med avseende pé
beteckningar eller uttryck som &r oklara eller otydliga, om sdkanden inte foreslar en godtagbar
formulering. Eftersom ansodkan inte kan avslas i sin helhet pad grund av klassificeringsrelate-
rade brister eller avslagsgrunder om bristen géller endast en del av varorna och tjénsterna, utan
ansokan da kan avslas endast till de bristfélliga delarna, kan ansdkan inte heller forfalla i sin
helhet om bristen enbart géller en del av de sokta varorna och tjansterna. Ansokan forfaller
bara till de delar som uppmaningen géller. Om uppmaningen géller ansdkan i sin helhet, for-
faller ocksd ansokan i sin helhet, dvs. att handlaggningen av ansokan upphdr helt. Detta mots-
varar det nu radande laget for internationella registreringar.

Med avvikelse fran 19 § i den géllande lagen avskrivs inte en varumérkesansokan vars brister
inte har rittats inom utsatt tid eller om vilken utlatande inte getts eller utredning presenterats,
utan den forfaller. Till sokanden sdnds meddelande om att ansokan forfaller, dir det berittas
att handlaggningen av ansokan avslutas och om mdjligheten att fa drendet anhdngigt pa nytt i
enlighet med 22 § i den foreslagna lagen. Det att ansokan forfaller 4r inte ett sddant beslut som
kan 6verklagas hos marknadsdomstolen. Aven om huvudregeln i forvaltningslagen ar att det
over myndighets beslut ska ges ett skriftligt, motiverat, dverklagbart beslut, ar det i detta fall
motiverat att anmélan om att ansokan forfaller inte &r overklagbar. Sokanden har efter att an-
sOkan forfallit mojlighet att gora ansokan anhéngig pa nytt i enlighet med 22 §, dvs. begéra att
handlaggningen fortsdtter. Detta dr sokandens sitt att fa drendet till provning pa nytt. Om det
utover denna tidsfrist for begdran om att handlaggningen fortsatter finns besvéarstid hos mark-
nadsdomstolen i frdga om beslutet om att ansdkan forfaller, ar det mojligt att en process som
géller samma ansokan, vilka bdda processer syftar till samma resultat, dvs. att ansdkan blir
anhéngig pa nytt, pagéir 1 tvd olika instanser (marknadsdomstolen och PRS). Detta skulle
kunna leda till beslut som strider mot varandra. Eftersom det att ansokan forfaller dessutom
beror pa att sokanden inte reagerat pa nagot sitt eller svarat pa en uppmaning som skickats till
sokanden, ar innehallet 1 beslutet om att ansokan forfaller mycket kortfattat. I nuldget har det
varit mycket svart att fa dndring i dessa tdmligen kortfattade beslut om avskrivning genom be-
svér till marknadsdomstolen av just den anledningen att det i beslutet framst konstaterats att
uppmaningen inte har besvarats inom utsatt tid.
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I 3 mom. foreskrivs om avslag pa ansokan. Om det fortfarande efter det att PRS har sédnt en
uppmaning och sokanden gett sitt svar pa den finns ett hinder for registreringen av varumér-
ket, avslas ansokan till den del som hinder foreligger. Bestimmelsen motsvarar 19 § 2 mom. i
den gillande lagen. PRS kan ocksa ge en ny uppmaning, om det finns anledning till det. I re-
gel ges inga nya uppmaningar vid registreringsforfarandet, utan alla omsténdigheter som pa-
pekas ska framga av den forsta uppmaningen. Det ovan sagda ar emellertid inte avsett att be-
griansa PRS:s ritt att ge separata uppmaningar om formella saker i ansdkan, sdsom klassifice-
ring och om sakforhallanden, sdsom grunder for avslag.

Det kan finnas anledning till en ny uppmaning efter s6kandens svar till exempel i fall dér so-
kanden har lamnat in ett samtycke frdn en innehavare av ensamrétt som stéllts som registre-
ringshinder, men samtycket endast getts for en del av de sokta varorna och tjansterna och so-
kanden i sitt svar inte har avgrinsat varu- och tjansteforteckningen i enlighet med samtycket.
Det kan ocksé finnas anledning till en ny uppmaning till exempel i fall dir skanden har 1am-
nat in bevisning pa sérskiljningsformaga som tecknet forvérvat genom anvindning, men det
behovs ytterligare utredning om bevisningen eller en avgriansning av varu- och tjansteforteck-
ningen.

22 §. Aterupptagande av en ansékan som forfallit. 1 paragrafen foreskrivs om fortsatt hand-
laggning av en ansdkan som forfallit i enlighet med 21 § 2 mom. Bestimmelsen baserar sig pé
artikel 14 1 Singaporekonventionen och utgor en ny fas i registreringsforfarandet. Enligt para-
graf 2 (ii) 1 regel 9 1 tillimpningsforeskrifterna till Singaporekonventionen ska tidsfristen for
begdran om att handldggningen fortsétter vara minst tvd ménader frén dagen for utgangen av
den ursprungliga tidsfristen. En medlemsstat kan forutsitta att den bristfilliga atgérden vidtas
inom samma tidsfrist eller tillsammans med begédran om att handldggningen fortsatter.

Enligt den foreslagna bestdmmelsen ska sdkanden begéra att ansdkan aterupptas inom tva ma-
nader frén utgangen av tidsfristen for avhjélpande av brist, givande av utlatande och presentat-
ion av utredning. Om den ursprungliga tidsfristen har forldngts i enlighet med 33 § 2 mom. i
forvaltningslagen, borjar tidpunkten for framstéllande av begéran om att handlaggningen fort-
sétter efter utgangen av denna forlangda tidsfrist. Sokanden ska inom tvd ménader framstélla
begéran till PRS. I samband med begiran om att handldggningen fortsétter ska avgiften beta-
las och ges ett utldtande eller en annan utredning om avhjilpande av de papekade bristerna.
Utlatandet eller utredningen kan gilla till exempel avgrinsning av varu- och tjénsteforteck-
ningen, bestridande av PRS:s uppmaning eller inlimnande av samtycke fran innehavaren av
ensamrétt som stillts som hinder. Avhjilpande av brister kan vara till exempel betalning av en
eventuell extraklassavgift. Avgiften for begidran om &terupptagande av ansdkan ska betalas
samtidigt som begéran lamnas till PRS. P4 grund av eventuella 6verféringar mellan banker
kan den dag da avgiften finns tillgéinglig pad PRS:s konto ocksé vara senare &n den dag da av-
giften betalades.

Om en uppmaning avseende en ansdkan har gillt endast en del av de varor och tjdnster som
angetts 1 ansokan, delas ansdkan inte med anledning av att den forfaller i enlighet med 21 § 2
mom. Ansokan véntar i sin helhet tvd ménader efter att den forfallit p4 om sdkanden framstél-
ler begdran om fortsatt handldggning. Om begéran framstélls blir ansdkan anhéngig pa nytt
och handlédggningen av ansdkan i sin helhet fortsdtter. Om en begéran om fortsatt handlagg—
ning inte framstélls, forfaller ans6kan endast till de pdpekade delarna. For 6vriga delar som &r
i ordning fortsitter reglstrerlngsforfarandet

I paragraf 4 i regel 9 i tillimpningsforeskrifterna till Singaporekonventionen anges undantag i

frdga om vilka medlemsstaten inte behdver erbjuda fortsatt handldggning. Sddana undantag
dér fortsatt handlidggning inte kan begiras kan vara till exempel tidsfristen for betalning av
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fornyelseavgift, framstillande av begédran om prioritet och atgirder for vilka begiran om fort-
satt handldggning redan beviljats.

Enligt den foreslagna bestimmelsen kan begidran om dterupptagande av ansokan goras i friga
om ansOkningar som forfallit i enlighet med 21 § 2 mom. Ansokningar kan forfalla om de inte
i enlighet med 21 § 1 mom. uppfyller de férutsittningar som anges i 16—19 § eller om det for
registreringen finns en avslagsgrund i enlighet med 12-13 § och sokanden inte svarar pd upp-
maningen. Pd grund av detta begrinsas aterupptagandet av ansokningar huvudsakligen enbart
till handldggningen av ans6kningar om reglstrermg av varumérke. En begiran om fortsatt
handlaggning kan inte framstillas till exempel nér tidsfristen i ett invdndningsforfarande eller
ett administrativt forfarande for upphivande eller ogiltigforklaring inte har iakttagits. Begéran
om fortsatt handlaggning lampar sig séledes inte for inter partes-forfaranden. En begiran om
fortsatt handlaggning kan inte framstéllas till exempel i frdga om en tidsfrist for fornyelse av
registrering 1 enlighet med 30 §, tidsfrist for framstidllande av begédran om prioritet i enlighet
med 18 eller 19 §, eller tidsfristen pé tvd manader for framstillande av ifrdgavarande begéran
om fortsatt handlidggning. For tydlighetens skull konstateras att fortsatt handldggning ocksé
kan begéras i samband med en internationell registrering som designerar Finland och i friga
om vilken PRS undersoker forutséttningarna for bifall p4 motsvarande sitt som vid nationella
varumarkesansokningar. Dessutom foreskrivs i 44 § 2 mom. om handldaggning av begiranden
om anteckning eller dndring av varumirke eller varumirkesansokan, dir 21 och 22 § tillimpas
i fraga om att begéran forfaller eller handléggningen fortsitter. Enligt bestimmelsen kan hand-
laggningen av begidran om anteckning av t.ex. Overlatelse, pantsittning eller licens fortséttas
efter att begéran forfallit, om varumirkesinnehavaren eller varumérkessokanden begér fortsatt
handliaggning och de villkor som anges i 22 § uppfylls. Begdran om fortsatt handldggning ska
dven i detta falla framstédllas inom tvad manader fran det att tidsfristen for avhjélpande av brist,
givande av utldtande och presentation av utredning i samband med begédran om anteckning el-
ler andring gatt ut.

En begransning av mdjligheten till fortsatt handldggning till endast en géng per ansokan eller
per uppmaning anses inte behovlig. I friga om samma ansdkan kan i olika faser av registre-
ringsforfarandet komma uppmaningar om olika omstédndigheter och siledes dr det mojligt att
dven fortsatt handlaggning begérs i olika faser av forfarandet. Det dr dock osannolikt att fort-
satt behandling begérs flera gdnger for samma ansdkan, sé det finns inte behov av att begrinsa
antalet ganger for fortséttning av handlaggningen.

23 §. Anmdirkningar fran tredje man. 1 paragrafen foreskrivs om anmarkningar som tredje mén
utanfor forfarandet framstiller till PRS. Genom bestdammelsen genomfors artikel 40 i varu-
mérkesdirektivet. En bestimmelse som den foreslagna finns inte i den géllande lagen, men i
praktiken har PRS tillatit att parter utanfor forfarandena framstéller anmérkningar pa varu-
mérkesansokningar, s i praktiken &ndrar bestimmelsen inte det rddande réttsldget.

Med tredje parter som ndmns i bestimmelsen avses bl.a. olika grupperingar eller organ som
representerar fysiska personer, juridiska personer, tillverkare, producenter, tjdnsteleverantorer,
kopmén och konsumenter som inte ar parter i forfarandet. I bestimmelsen konstateras for tyd-
lighetens skull att anmérkningen inte heller gor den tredje parten till part i registreringsforfa-
randet. PRS informerar séledes inte pa tjdnstens vdgnar den som gor anmérkningen om hur
drendet framskrider eller om de beslut som fattats. Den som gor en anmérkning &r inte heller
part i forfarandena i olika besvérsinstanser, om inte denne har besvérsritt med stod av 6 § 1
mom. i forvaltningsprocesslagen (586/1996).

En anmérkning kan goras i forfarande for registrering av varumirke. I anmérkningen kan

framforas till exempel omstéindigheter som medfor att varumérket inte ska registreras, sdsom
utredning om att det sokta tecknet saknar sarskiljningsforméga eller om att sokanden har ond
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tro. Anméarkningarna kan vara fritt formulerade. Anméarkningen delges varumérkessokanden.
PRS beaktar den som eventuell ytterligare bevisning vid sidan av de omstidndigheter som
framgér av PRS:s egen utredning och de utredningar som sékanden l&mnat in.

I artikel 40.2 i varumirkesdirektivet konstateras att anméirkningar dessutom kan ldmnas in om
sdrskilda skél enligt vilka ansdkan om ett kollektivmérke bor avslas samt om sérskilda skil en-
ligt vilka ans6kan om kontroll- eller garantimérken bor avslas, i de fall som de regleras i med-
lemsstaterna. Eftersom samma bestdmmelser som géller vanliga varumérken enligt foreslagna
80 § 1 mom. ocksa tillimpas pé kollektiv- och kontrollmérken, om inte ndgot annat féreskrivs
i 8 kap., behover givande av yttranden inte foreskrivas sérskilt hér i frdga om kollektiv- och
kontrollmaérken.

24 §. Registrering av varumdrke och offentliggorande av registrering. 1 paragrafen foreskrivs
om registrering och offentliggérande av varumérkesansdkan. Bestimmelsen motsvarar i dvrigt
20 § 1 mom. i den géllande lagen, men i stéllet for kungorelse om registreringen konstateras
att PRS offentliggor registreringen pd sin webbplats eller pa ett annat allmént tillgéngligt satt.
Om till exempel PRS:s webbplats inte kan anvéndas pé grund av en teknisk storning, kan regi-
streringen offentliggdras pa nagot annat allmént tillampat sitt, som t.ex. publicering i offici-
ella tidningen. Fr.o.m. offentliggérandet av registreringen bdrjar invindningstiden i enlighet
med 32 §.

PRS ska registrera ett varumérke, om ansdkan uppfyller de krav som stills for den i 16-19 §
och det inte finns en avslagsgrund i enlighet med 12-13 § for ans6kan. PRS:s bifall till en re-
gistrering ar ett forvaltningsbeslut 1 enlighet med 7 kap. i férvaltningslagen.

25 §. Andring av tecken. 1 paragrafen foreskrivs om dndringar som gors i tecknet. Bestimmel-
sen motsvarar i ovrigt 23 § i den géllande lagen, men i den ndmns utéver varumérkesinneha-
varen ocksé uttryckligen varumirkessokanden. Bestimmelsen géller saledes bdde registrerade
varumirken och varumérkesansokningar. Bestdmmelsen motsvarar nuvarande praxis och
rattslage.

I tecknet kan efter inlimnandet av ansdkan goras endast obetydliga dndringar. Forutséttningen
for att dndringar ska godkénnas &r att de inte dndrar helhetsintrycket av tecknet. I ordtecken
innebdr dven en obetydlig dndring lattare att helhetsintrycket av tecknet éndras (dom av den
20 december 2005/3485, HFD:2005:3485 DUPONT). Saledes ar bestimmelsen sannolikt mer
tillamplig pé olika figurtecken, kombinationstecken som innehéller ett ord och en figur eller
pa andra tecken som innehéller ett figurelement. Begéran om &ndring av tecknet riktas till
PRS. PRS behover inte hora eventuella panthavare eller licenstagare som antecknats i varu-
mérkesregistret fore godkédnnande av begéran om éndring. I handléggningen av ett registrerat
tecken iakttas forfarandet i enlighet med 44 §.

26 §. Varumdrkesregistrets innehdll, behandlingen av personuppgifter och utldmnande av
uppgifter. 1 1 mom. foreskrivs om uppgifter som antecknas i PRS:s varumarkesregister. I be-
stimmelsen ndmns pa ett sammanstillande sétt och pa mer allméin niva all information bl.a.
om vilka uppgifter om ansdkningarna och sdkanden infors i varumérkesregistret. Denna in-
formation é&r for nérvarande utspridd i den géllande lagen och i varumérkesforordningen. PRS
ska fora varumdrkesregistret som i nuldget. PRS antecknar i varumérkesregistret uppgifter
som ingér i ansokningar och andra handlingar som ldmnats till PRS. Utover varumérkesan-
sokningar antecknas i registret uppgifter om till exempel olika begidranden som riktar sig till
varuméarken samt om andra handlingar som ldmnas in under forfaranden, sasom samtycken,
fullmakter eller handlingar som bevisar sirskiljningsformaga som forvérvats genom bruk.
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PRS antecknar i varumarkesregistret de identifikations- och kontaktuppgifter avseende perso-
ner som behovs for handlaggningen av varuméarken. Sadana uppgifter ar bl.a. namn och kon-
taktinformation for varuméirkessokanden och varumirkesinnehavaren, den som ansdker om
forfarande for upphédvande eller ogiltigforklaring, panthavare och licenstagare som ska an-
tecknas i registret och for ett eventuellt ombud. Pa det sétt som konstateras nedan i avsnitt 5.1
i detaljmotiveringen, har PRS dessutom med stod av 29 § i den foreslagna dataskyddslagen
ritt att behandla personbeteckningar.

Dessutom antecknar PRS i Varuméirkesregistret uppgifter om det sokta eller registrerade va-
rumirket. Sddana uppgifter &r bl.a. en beskrivning av tecknet, ansdknings- och registrerings-
nummer for varumaérket, anteckning om kollektiv- eller kontrollmérke samt anvéndningsfore-
skrifter for dessa. PRS antecknar ocksd en eventuell teckenforklaring som kan behdvas om
tecken for vilkas del forklaringen preciserar och klarlagger foremalet for det tecken som skyd-
das och dess skyddsomrade. Med avvikelse fran nuvarande praxis antecknas i varumaérkesre-
gistret ddremot inte en translitteration av tecken, som det konstateras ovan i motiveringen till
16 § 2 mom.

En uppgift om varumirket som ska antecknas i varuméirkesregistret dr ocksa den dag da
femarsperioden enligt 46 § 2 mom. borjar. Fran detta datum borjar den feméarsperiod under
vilken varumarket i regel ska tas i bruk. I Varuméirkesregistret antecknas den dag som invand-
ningar inte ldngre kan goras, dvs. den dag som foljer pd invindningstidens utgdngsdatum, eller
om en invdndning gjorts, den dag som det beslut som avslutar invédndningsforfarandet har
vunnit laga kraft eller invéindningen har &terkallats. I friga om internationella registreringar
antecknas i varumarkesregistret den dag da varumaérket inte langre kan avslas eller da invand-
ningar inte ldngre kan goras mot det. Om en invéndning har gjorts, antecknas i varumérkesre-
gistret den dag dé det beslut som avslutar invéindningsforfarandet har vunnit laga kraft eller
invdndningen har dterkallats. Om en végran som baserar sig pa absoluta eller relativa grunder,
antecknas i registret den dag da végran har vunnit laga kraft.

Uppgifter om varumaérkets giltighet och omfattning som PRS antecknar i varumarkesregistret
ar bl.a. ansoknings- och registreringsdagen for varumérket, eventuella uppgifter om prioritet,
varu- och tjansteforteckningen, den sista giltighetsdagen for registreringen och datum for for-
nyelse samt uppgift om att registreringen inte vunnit laga kraft. PRS ska i varumérkesregistret
ocksa anteckna innehéllet i begéranden om precisering av varu- och tjansteforteckningen och
avgdranden om dessa.

Sadana atgirder som riktar sig till varumérke eller varuméarkesansékan som PRS antecknar i
varumirkesregistret kan gélla till exempel att varumérket avslés, forfaller, att handldggningen
fortsétter, delning enligt 20 §, &ndring enligt 25 §, invidndning, ansokan om upphédvande eller
ogiltigforklaring, avforande av varumirket ur registret eller avstdende fran varumérket, pant-
sdttning, licens, Overldtelse, utmétning, foretagssanering, vickande av talan, &ndring av an-
Véindningsfdreskrifterna for kollektiv- eller kontrollmérke eller omvandling av varumaérke en-
ligt 102 §. Utdver dessa foreskrivs i 92-99 § om situationer dir PRS gor anteckningar i varu-
markesregistret med anledning av atgédrder i samband med internationella registreringar.

I 2 mom. anges for vilka dandamal PRS behandlar personuppgifter i varumérkesregistret. P4 det
sdtt som ndmns nedan i avsnitt 5.1 1 detaljmotiveringen, behandlar PRS personuppgifter for att
fullgora sina lagfasta skyldigheter samt for att utféra en uppgift av allmént intresse eller som
ett led i myndighetsutovning (artikel 6.1 ¢ och e i dataskyddsférordningen). Om grunden for
behandlingen ska enligt artikel 6.3 i dataskyddsférordningen da foreskrivas i nationell lagstift-
ning som tilldmpas pa den personuppgiftsansvarige. Bestimmelser om grunden och dndamalet
for behandlingen finns i foreslagna 2 mom. Det ér en ny bestimmelse jamfort med den gél-
lande lagen.

124



RP 201/2018 rd

PRS behandlar endast identifikations- och kontaktuppgifterna avseende personer. De identifi-
kationsuppgifter som avses i bestimmelsen &r framst namn och personbeteckning. Identifikat-
ions- och kontaktuppgifter avseende personer kan behandlas for det forsta enligt 1 punkten vid
forvaltning av varumérken och varumérkesansokningar pa det sétt som foreskrivs i den fore-
slagna lagen. De personuppgifter som behdvs i administreringen av varumérken ar frimst va-
rumarkessokandens och varumérkesinnehavarens personuppgifter. Med hjéalp av varumérkes-
sokandens och varumérkesinnehavarens personuppgifter kan till exempel samma sdkandes el-
ler innehavares varumirken grupperas och handlaggas som helhet och séledes kan atgirder
som riktar sig till dem godkénnas pé en och samma gang. PRS behandlar identifikations- och
kontaktuppgifter avseende personer ocksa for att utfora forfaranden som géller varumérken pa
det sétt som foreskrivs i den foreslagna lagen (2 punkten). I syfte att utfora forfaranden be-
handlar PRS personuppgifter ocksa for andra personer dn varumirkessokanden och varumér-
kesinnehavaren. Sddana forfaranden i samband med vilka personuppgifter behandlas &r bl.a.
invindningsforfarandet, forfarandet for upphiavande eller ogiltigforklaring samt forfarandena
for anteckning av Overlatelser, pantséttningar och licenser. PRS ska exempelvis ha uppgift om
den som framstéller ett yrkande som riktar sig till ett varumérke, sdsom en invéndare, for att
PRS till exempel ska kunna skicka delgivningar och rikta sina avgdranden till rétt person. Per-
sonuppgifter behandlas dessutom i synnerhet for kommunikationen med s6kande och andra
parter i forfaranden (3 punkten). I synnerhet insamlingen av personbeteckning och den dérige-
nom automatiska uppdateringen av kontaktuppgifterna i varuméarkesregistret gor det lattare for
PRS att nd sokande och innehavare. Uppdaterade personuppgifter dr en nédvéndighet, for att
PRS ska kunna fullgéra sina forpliktelser och skicka till exempel begiranden om utlatanden,
beslut eller andra delgivningar till ritt person. Personuppgifter kan ocksa samlas in for utarbe-
tande av berittelser och forande av statistik, for att PRS ska kunna fungera optimalt och for-
bittra systemets funktion (4 punkten).

I 3 mom. foreskrivs om utlimnande av personuppgifter ur varumérkesregistret. Enligt den fo-
reslagna bestdimmelsen har var och en rétt att fa kopior frdn varumaérkesregistret sdvil som
uppgift om varumérkessokandens och varumérkesinnehavarens namn och hemort via ett of-
fentligt datandt som enskild sokning. Bestimmelsen utgor ett undantag till 13 § 2 mom. och
16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (nedan offentlighetslagen).
Den foreslagna bestimmelsen ar ny jamfort med den géllande lagen.

En offentlig personuppgift, sisom ett namn eller en adress kan enligt 16 § 1 mom. i offentlig-
hetslagen lamnas ut ur registret muntligen eller sa att handlingen ldggs fram for paseende och
kopiering eller far avlyssnas hos myndigheten eller sa att en kopia eller en utskrift av den 1dm-
nas ut. Den aktuella bestimmelsen forutsétter att det dr en enskild uppgift som l&mnas ut och
att den ldmnas ut hos myndigheten. Bestimmelser om utlémnande av flera personuppgifter
och uppgifter i form av en kopia eller en utskrift finns 1 16 § 3 mom. i offentlighetslagen. Be-
stimmelsen forutsétter att mottagaren enligt bestimmelserna om skydd for personuppgifter
har rétt att registrera och anvénda sédana personuppgifter, om inte nagot annat sérskilt be-
stdms 1 lag. Dessutom forutsitts i 13 § 2 mom. i offentlighetslagen att bl.a. den som begér en
uppgift ur ett personregister ska meddela for vilket &ndamal uppgifterna ska anviandas, lamna
upplysningar om 6vriga omstiandigheter samt vid behov meddela hur uppgifterna kommer att
skyddas.

Varumérkessokandens och varumérkesinnehavarens namn- och kontaktuppgifter ér viktiga till
exempel for varumirkessokande, invindare samt for dem som ansdker om upphédvande eller
ogiltigforklaring. Varumérkessokanden méste kunna fa uppgifter om innehavaren av ett dldre
varumirke som stéllts som hinder for sokandens ansdkan, for att s6kanden ska kunna for-
handla med innehavaren om till exempel samtycke. P4 motsvarande sétt kan dven de som
overvéger till exempel invdndning eller ansdkan eller talan om upphivande eller ogiltigforkla-
ring ha behov av varumérkessokandens personuppgifter, for att parterna ska kunna kédnna sig
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for om det finns mojlighet till samforstind. Om négon anser att ett registrerat varuméarke kréan-
ker hans eller hennes ratt dr den forsta atgarden som kommer i fraga kontakt med varumarkes-
innehavaren, vilket forutsétter att det finns uppgifter om innehavarens namn och kontaktin-
formation. I sddana situationer skulle det vara tungt for en person att i enlighet med 16 § 1
mom. i offentlighetslagen fy51skt besoka PRS for att fa varumérkesinnehavarens kontaktupp-
gifter. A andra sidan kan nigon ha behov av varumirkesinnehavarens personuppgifter dven
utan att enligt bestimmelserna om skydd for personuppgifter ha ritt att registrera och anvinda
saddana uppgifter. Det ar viktigt att alla har mojlighet att fa kopior av varumérkesregistret,
sdsom registreringsintyg som innehaller personuppgifter, utan att PRS i forvag ska utreda om
mottagaren av uppgifterna har rétt att anvinda dem och hur uppgifterna skyddas. Utan ett sa-
dant undantag frén 13 § 2 mom. och 16 § 3 mom. i offentlighetslagen skulle det vara néstan
omgjligt att vid registreringsforfarande f& samtycken frdn innehavare av dldre varumirke.
Aven de ekonomiska anvdndningsindamélen for varumérket skulle begrénsas, eftersom even-
tuella samarbetspartner eller personer som vill ta licens pa varumarket inte skulle kunna kon-
takta innehavaren. De personuppgifter som finns i varumaérkesregistret behovs séledes ocksa
for att tillgodose utomstéendes rattigheter.

I regel 17.2 v i tillimpningsforeskrifterna till Madridprotokollet forutsitts att myndigheten vid
anmilan om véagran av internationell registrering uppger namn och adress pa den varumaérkes-
innehavare som stéllts som hinder fér godkannandet. P4 motsvarande sétt forutsitts i punkt 3 i
tillimpningsforeskrifterna att invéindarens namns och adress uppges. Uppgifterna ldmnas ut
for att parterna ska ha mdjlighet att forhandla om samtycke eller samforstand. En nationell va-
rumirkesinnehavare kan inte forséttas i simre stdllning &n en innehavare av en internationell
registrering, varfor ovanndmnda undantag fran offentlighetslagens bestimmelser behover f6-
reskrivas.

En kopia som innehéller en eller flera uppgifter ges i enskilda fall pa begéran eller till exempel
i samband med PRS:s uppmanmg som giller avslagsgrunder for en varumérkesansokan. Pé
motsvarande sétt kan den som gor en invéndning eller den som ansdéker om upphévande eller
ogiltigforklaring via PRS f& varumérkesinnehavarens kontaktuppgifter for forhandlingar. De
kontaktuppgifter som ldmnas ut kan innehalla till exempel adress, e-post eller telefonnummer.

I den foreslagna bestimmelsen foreskrivs dessutom om offentliggdrande av vissa begrénsade
uppgifter i det allménna datanédtet, som i praktiken avser PRS:s offentliga varumirkesdatabas.
I det allménna datanétet kan offentliggéras uppgift om varumérkessokandens eller varumér-
kesinnehavarens namn och hemort. Inga andra mer detaljerade kontaktuppgifter ska offentlig-
goras 1 det offentliga datanitet. Offentligheten for dessa uppgifter ar vésentlig for varumarkes-
systemets funktion, pa det sitt som beskrivs ovan. Med tanke pa varuméarkesinnehavarens en-
samratt dr det viktigt att det i den offentliga varumérkesdatabasen kan ses vem som innehar
ensamrétten. | varumérkesdatabasen kan endast goras enskilda sokningar.

Avsikten med den foreslagna bestimmelsen &r inte att avvika frén bestimmelserna om di-
rektmarknadsforing och opinions- eller marknadsundersékningar, som anges i 16 § 3 mom. i
offentlighetslagen. Dessa personuppgifter far i enlighet med offentlighetslagen lamnas ut end-
ast om det sérskilt foreskrivs eller om den registrerade har samtyckt till detta.

27 §. Avforande av registreringar och anteckningar. 1 paragrafen foreskrivs om avforande av
en felaktig varumirkesregistrering eller registeranteckning. Bestimmelsen motsvarar i fraga
om avforande av registrering i sak 52 § i den gillande lagen. Den foreslagna bestimmelsens 1
mom. utvidgas dock sa att den dven géller andra registeranteckningar, som till exempel regis-
teranteckning om pantséttning, licens eller fornyelse av registrering. Den géllande bestimmel-
sen har i praktiken tillimpats séllan, men har varit viktig for att PRS har kunnat ritta uppen-
bara fel med lattare forfaranden én de forfaranden som i regel iakttas enligt forvaltningslagen.
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148 § i den foreslagna lagen foreskrivs om ogiltigforklaring av registrering i domstol eller i
administrativt forfarande for ogiltigforklaring, om registreringen skett i strid med grunderna
for avslag eller ogiltigforklaring enligt 12 och 13 §. Domstolsforfarande eller administrativt
forfarande for ogiltigforklaring behovs inte i sddana fall dir felaktigheten av registreringen el-
ler registeranteckningen dr obestridd. S&dana fall &r sédllsynta och kan bero till exempel pé att
det skett ett uppenbart fel i handldggningen av ansdkan. Om administrativt avforande av regi-
streringsbeslutet eller registeranteckningen inte skulle kunna goras i sa fall, skulle varumaérket
utgora hinder for andra registreringar till dess registrering ogiltigférklaras i domstol eller i
administrativt forfarande for ogiltigforklaring. Extraordinéra rittsmedel enligt forvaltnings-
processlagen (586/1996), hogsta forvaltningsdomstolens undanrdjande av forvaltningsbeslut
med anledning av talan och dterbrytande av forvaltningsbeslutet dr stela, nér det 4r friga om
ett uppenbart fel. Darfor ar det &ndamalsenligt att i lagen ha kvar bestimmelsen om administ-
rativt undanrdjande av felaktiga beslut.

Med tanke pé egendomsskydd &r det viktigt att varumirkesinnehavaren kan lita pa innehéllet i
och bestindigheten for ett beslut som myndigheten fattat. Dérfor &r det motiverat att ett regi-
streringsbeslut eller en registeranteckning som PRS gjort kan avforas och saken avgoras pé
nytt i mycket begriinsade fall. A andra sidan kan vid elektronisk handliggning hos myndighet-
en det att man en enda gang trycker pa fel knapp innebéra att ett beslut eller en registeranteck-
ning uppstér och da bor det finnas mojlighet att ratta till fel.

Enligt / mom. i den foreslagna bestdmmelsen kan PRS avfora en registrering eller en register-
anteckning och avgora saken pa nytt, om registreringen eller anteckningen baserar sig pa ett
uppenbart sakfel, fel i forfarandet eller skrivfel. Ett uppenbart fel kan till exempel vara att ett
varumirke har registrerats dven om det dr forenat med en tydlig avslagsgrund enligt 12 eller
13 §, eller att pantséttning eller licens antecknas for fel person eller att fel person har anteck-
nats som varumérkesinnehavare. PRS kan avfora en registrering eller registeranteckning pa
eget initiativ eller ndr myndigheten har blivit informerad om felet frdn annat hall. I 92-99 § i
den foreslagna lagen foreskrivs om anteckningar som gors i varumaérkesregistret med anled-
ning av internationella registreringar. Pa det séitt som ndmns i 88 § i den foreslagna lagen till-
lampas pé internationella registreringar i regel samma bestimmelser som pé nationella varu-
marken. For tydlighetens skull konstateras det att PRS kan radera och pa nytt avgoéra dven re-
gisteranteckningar som géller internationella registreringar.

PRS kan avfora en registrering eller registeranteckning inom tvéd ménader frén det att registre-
ringen godkédndes eller registeranteckningen gjordes. Tidsfristen pd tvd méanader motsvarar
den tid som ndmns i 52 § 3 mom. i den gillande lagen, dvs. invdndningstiden, da varumarkets
registrering fortfarande &r villkorlig. Efter tvA manader har PRS for rattelse av fel tillgang till
rattelsemedlen enligt 8 kap. i1 forvaltningslagen samt aterbrytande av beslutet i enlighet med
forvaltningsprocesslagen.

PRS ska kunna avfora en felaktig registrering eller registeranteckning inom tva ménader, vare
sig réttelsen 4r till fordel eller nackdel for en part. Bestimmelsen avviker darmed fran 50 § 2
mom. i férvaltningslagen, dir det anges att réttelse av beslut till en parts nackdel forutsétter att
parten samtycker till réttelsen. I 51 § 2 mom. i forvaltningslagen konstateras att ett skrivfel
dock inte fér réttas, om réttelsen leder till ett resultat som &r oskiligt for en part och felet inte
har foranletts av partens forfarande. Med avvikelse fran dessa bestimmelser i forvaltningsla-
gen kan ett beslut eller ett skrivfel réttas dven till en parts nackdel utan dennes samtycke eller
dven om rattelsen av skrivfelet leder till ett oskiligt resultat och skrivfelet inte har féranletts
av partens forfarande. Mgjligheten att avfora en felaktig registrering, som ingar i den géillande
lagen, har tillimpats séllan, men den har varit viktig for att PRS har kunna rétta uppenbara fel
genom lattare forfaranden. P& det sétt som konstaterats ovan behdvs det foreslagna undanta-
get, for att man i situationer dir det forekommer fel inte behover vicka talan eller Iimna in an-
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sokan om ogiltigforklaring av varumarket, eller genom extraordindra rattsmedel enligt forvalt-
ningsprocesslagen ansékan om undanrdjande eller hdvande av forvaltningsbeslutet. Den fore-
slagna bestimmelsen dr ocksa begransad till enbart uppenbara fel, vilket avgrdnsar bestdm-
melsens tillimpningsomrade och dérigenom situationer ddr PRS kan avfora en registrering el-
ler registeranteckning till nackdel for sokanden eller innehavaren.

Nar en registrering avfors, aterstélls varumarket till respektive handldggningsfas i ansdknings-
forfarandet. Pa grund av den nya handldggningen av drendet kan varumairket senare godtas for
registrering eller sd kan en uppmaning enligt 21 § ldmnas till sokanden. P& grund av avforan-
det av registreringsanteckningen &terstills varumirket till fasen for handlédggning av registre-
ringsanteckning. Vid det nya avgérandet avseende registrering eller registeranteckning kan
drendet ocksa avgoras till fordel for varumérkesinnehavaren. Om registreringen avfors under
invandningstiden och drendet avgors pa nytt sé att varumarket registreras pa nytt, borjar en ny
invandningstid fran detta offentliggérande av registreringen. Avforandet av en enskild regis-
teranteckning och nytt avgdrande 1 drendet paverkar inte invéndningstiden. Ett nytt beslut om
avgorande i drendet kan normalt 6verklagas hos marknadsdomstolen. Aven om &rendet avgors
pa nytt, kvarstar varumérkets ursprungliga ansdkningsdag.

I 2 mom. foreskrivs om avforande av nationell varumérkesregistrering pa grund av en tidigare
internationell registrering. Bestimmelsen géller en situation dir den nationella registreringen
ar felaktig pa grund av att de uppgifter som utgjorde grunden for beslutet inte motsvarade det
verkliga laget. Det dr mgjligt att en finsk varumérkesansokan har registrerats innan den inter-
nationella byr&n har meddelat PRS om en tidigare internationell registrering som designerar
Finland och som giller ett identiskt tecken. Den finska ansdkningen har da registrerats pa fel-
aktiga grunder och PRS bor kunna undanrdja beslutet atminstone i de fall d& den internation-
ella registreringen avser samma tecken. P4 det sdtt som ndmns ovan i 1 mom. aterfors varu-
mérke da till den sakmissiga handldggningsfasen i ansokningsforfarandet. Bestimmelsen
motsvarar 52 § 1 mom. i den géllande lagen.

I 3 mom. foreskrivs pad motsvarande sétt som i 2 mom. om undanrdjande av ett beslut om en
nationell registrering och om nytt avgérande av drendet pa grund av ett dldre EU-varumaérke.

Det nationella varumirket kan ha registrerats innan EUIPO har publicerat ansdkan om EU-
varumirke 1 sin databas. Det kan ocksé vara frdga om en situation dér EU-varumérkets giltig-
het eller EU-varumérkesansokans anhéngighet har upphort helt eller delvis och det har ansokts
om omvandling av ifrigavarande EU-varumérke eller ansokan av EU-marke till en finsk va-
rumérkesansokan i enlighet med 102 §. Om PRS inte har ként till en sidan omvandling vid
godkinnandet av en nationell varumérkesansdkan, har den nationella registreringen kunnat
goras utifran en felaktig uppgift. Den nationella registreringen méste d& avforas och &rendet
avgoras pa nytt. Pa det sitt som konstateras i 1 mom. aterfors drenden efter att registreringen
avforts till den sakméssiga handldggningsfasen i ansokningsforfarandet. Bestimmelsen mots-
varar 52 § 2 mom. i den gillande lagen.

28 §. Ombud. 1 paragrafen foreskrivs om anteckning av ombud i varumérkesregistret i situat-
ioner dér ett ombud &r obligatoriskt samt om fullmakter. Bestimmelser om ombud och fore-
tradare finns i artikel 4 i Singaporekonventionen. Den fOreslagna bestimmelsen stimmer
overens med konventionen. En atgérd som ombudet genomfort har samma verkan som om den
som befullméktigat ombudet sjalv skulle ha vidtagit atgarden.

[ 1 mom. foreskrivs om forutsittningar for inférande av ombud i varumérkesregistret. Be-

stimmelsen motsvarar nuvarande prax1s om under vilka fOrutséttningar ett ombud antecknas i
varumadrkesregistret, vilket baserar sig pa 31 § 2 mom. i den géllande lagen.
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Om varumérkessokanden eller varumérkesinnehavaren vill att ett ombud antecknas i varumar-
kesregistret, da alla delgivningar fran PRS sinds till ombudet, ska fullmakten vara sédan att
den ger ombudet ritt att foretrida sokanden eller innehavaren i drenden som rér varumérket
och som har rétt att i dennes stélle ta emot delgivning av stdémning, kallelser och andra hand-
lingar i mél och drenden som ror varumirket, med undantag av stimning i brottmal och fore-
laggande for part att infinna sig personligen infér domstol. Om ett ombud har antecknats i va-
rumarkesregistret, har ombudet bl.a. rétt att ta emot en till varumarkesinnehavaren riktad an-
s6kan om upphivande och ogiltigforklaring i enlighet med 55 § 1 mom.

Varumérkessokanden eller varumérkesinnehavaren kan befullméktiga ombudet att skéta end-
ast en viss atgéird, till exempel att inleda varumérkesansdkan. En saddan fullmakt &r tillrdcklig
for atgirder vid PRS, men ombudet antecknas da inte i varuméarkesregistret. Ett 1 registret an-
tecknat ombud har rétt att vid PRS skota alla fragor som géller varumarket fére och efter dess
registrering utan att ombudet behover visa sin fullmakt pa nytt.

P& motsvarande sitt som 31 § 5 mom. i den géllande lagen kan ombudet forutom en fysisk
person dessutom vara en sammanslutning.

I 2 mom. foreskrivs om att ett ombud &r obligatoriskt for varumérkessokande eller varumaér-
kesinnehavare som kommer fran ett land utanfor Europeiska ekonomiska samarbetsomradet.
Bestdmmelsen motsvarar huvudsakligen 31 § 1 och 2 mom. i den géllande lagen. I den gil-
lande bestdmmelsen har det gjorts atskillnad mellan ett ombud som bistér i ansdkningsforfa-
randet och ett ombud som skoter ett registrerat varumérke. I den foreslagna bestimmelsen
g0rs inte langre denna atskillnad. Enligt den géllande bestimmelsen ar ett ombud obligatoriskt
for sokande och innehavare som inte har hemvist i Finland. I den foreslagna bestimmelsen
forutsdtts ett ombud for sokande och innehavare som inte har hemvist i Europeiska ekono-
miska samarbetsomrédet. Bestimmelsen é&r inte tillimplig pd sddana innehavare av en inter-
nationell registrering som soker en internationell registrering som designerar Finland, ef-
tersom det internationella registreringssystemet, pd det sitt som ndmns i detaljmotiveringen
till 88 §, &r avsett att underlétta ansdkan om internationella registreringar utan ombud. Dére-
mot dr 6 mom. tillamplig pa innehavare av internationella registreringar.

Om en varumérkessokande eller varumérkesinnehavare inte har hemvist i Europeiska ekono-
miska samarbetsomradet ska sokanden eller innehavaren ha ett ombud med hemort inom
Europeiska ekonomiska samarbetsomréadet i enlighet med 1 mom. Fullmakten for ombudet ska
séledes folja 1 mom., dvs. tillrdcklig for att ombudet kan antecknas i varumérkesregistret.
Ombudet ska dessutom ha hemort i Europeiska ekonomiska samarbetsomradet. En juridisk
person anses ha hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet, nar den ar grundad
enligt lagstiftningen i en stat som hor till Europeiska ekonomiska samarbetsomradet och nir
den har ordinarie hemort, centralférvaltning eller huvudsakligt verksamhetsstélle i ett land
som hor till Europeiska ekonomiska samarbetsomradet. Av sokande eller innehavare som har
hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsomradet, forutsétts inte ombud, men de kan be-
fullméktiga ett ombud om de sa dnskar.

I 3 mom. foreskrivs om péfoljder av att en sdkande eller innehavare fran ett land utanfoér Euro-
peiska ekonomiska samarbetsomrédet inte har ett pd behorigt sétt befullméktigat ombud. Be-
stimmelsen motsvarar i sak 31 § 3 mom. i den géllande lagen.

Om en varumérkessokande eller varuméarkesinnehavare som i enlighet med 2 mom. har hem-
vist 1 ett land utanfér Europeiska ekonomiska samarbetsomradet inte har ett ombud som be-
fullméktigats 1 enlighet med 1 mom., uppmanar PRS sdkanden eller innehavaren anmila ett
ombud inom en tidsfrist p& tvd ménader. Uppmaningen skickas till den adress som sdkanden
eller innehavaren senast uppgett. Om sokanden eller innehavaren inte anméler ett ombud eller
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om ombudets fullmakt inte &r tillrdcklig i enlighet med 1 mom., anses varuméarkesansdkan
aterkallad eller avfors varumaérket ur varuméarkesregistret. Om PRS inte har kdnnedom om s6-
kandens eller innehavarens adress, kan uppmaningen om anmélan av ombud i enlighet med
103 § ges som offentlig delgivning.

I 4 mom. foreskrivs att ett ombud &r obligatoriskt, om en invindare inte har hemvist i Europe-
iska ekonomiska samarbetsomradet. Bestimmelsen motsvarar huvudsakligen 31 § 4 mom. i
den géllande lagen. Enligt den géllande bestimmelsen ar ett ombud obligatoriskt for en invén-
dare som inte har hemvist i Finland. I den foreslagna bestdmmelsen forutsitts ett ombud av
invidndare som inte har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsomrédet.

Den som gor en invindning och som inte har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsom-
radet ska ha ett ombud, som ska foretrdda invéndaren i invindningsirendet. For fullmaktens
del racker det séledes att den ger ombudet ratt att agera endast i invindningsarendet. Ombudet
kan forutom en fysisk person ocksé vara en sammanslutning. Ombudet ska ha hemort inom
Europeiska ekonomiska samarbetsomrédet. Det dr viktigt att befullmiktiga ombudet, for att
den varumérkesinnehavare som invidndningen avser ska ha mojlighet att vara i kontakt med
invindaren och PRS ska kunna skicka beslut och andra delgivningar lattare. Om invéndaren
inte anmaéler ett ombud, anses invandningen inte ha gjorts. Invandaren kan utse ett ombud i
inviandningen eller pd PRS:s uppmaning déirefter.

I 5 mom. foreskrivs att ett ombud ar obligatoriskt, om den som ansdker om upphévande eller
ogiltigforklaring inte har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsomradet. I dessa situat-
ioner ska sokanden ha ett ombud som foretrader sokanden i det drende som géller upphdvande
eller ogiltigforklaring och som har hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsomréadet.
Ombudet kan forutom en fysisk person ocksd vara en sammanslutning. Det &r viktigt att be-
fullmiktiga ombudet av skil som nidmns i 4 mom. betridffande kontakt och delgivning. Om
sO6kanden inte anmiler ett ombud, anses ansokan om upphdvande eller ogiltigforklaring inte ha
gjorts. Sokanden kan ange ett ombud i ansdkan om upphévande eller ogiltigforklaring eller pé
uppmaning av PRS dérefter.

I 6 mom. foreskrivs att ett ombud &r obligatoriskt, om innehavaren av en internationell regi-
strering inte har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsomrédet och vill ge ett utlatande
till PRS. Bestdmmelsen motsvarar huvudsakligen 56 f § i den géllande lagen. Enligt den gil-
lande bestimmelsen &r ett ombud obligatoriskt for en innehavare av en internationell registre-
ring som inte har hemvist i Finland. I den foreslagna bestimmelsen forutsétts ett ombud av in-
nehavare som inte har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsomradet.

Om innehavaren av en internationell registrering inte har hemvist i Europeiska ekonomiska
samarbetsomrédet och vill ge ett utltande till PRS i ett drende som géller innehavarens regi-
strering eller till exempel i ett invéndningsédrende, ska innehavaren ha ett ombud. Ombudet
kan forutom en fysisk person ocksd vara en sammanslutning. Ombudet ska ha hemort inom
Europeiska ekonomiska samarbetsomradet. Om innehavaren av en internationell registrering
inte ger yttrande i drendet, behover innehavaren inte heller ett ombud.

I 7 mom. foreskrivs om fullmakter. Det 4r en ny bestdimmelse jamfort med den gillande lagen.
Enligt bestimmelsen kan PRS begéra att en fullmakt l&mnas in, om det finns sérskild anled-
ning att misstdnka att ombudet saknar behorighet eller att ombudets behorighet inte ar tillrack-
ligt omfattande. Séledes behover fullmakt i regel inte ldmnas in. Bestimmelsen utgor ett un-
dantag frén 12 § 1 mom. i forvaltningslagen, dir det foreskrivs att ombudet ska forete fullmakt
eller pa négot annat tillforlitligt sétt visa att han eller hon har rétt att foretrdda huvudmannen.
Endast advokater och offentliga réttsbitrdden har i forvaltningslagen ldmnats utanfor kravet péa
fullmakt, som &r en huvudregel.
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Avvikelsen fran forvaltningslagen och lindringen av kravet pé fullmakt behdvs, eftersom
fullmakter ar ett av de formella krav som vid PRS f6r nirvarande ger mest anledning till fore-
lagganden. Brister i fullmakterna forlénger forfarandena. Problem har orsakats sérskilt av att
fullmakter inte ldmnats in. Bestdmmelsen syftar till att forenkla réttsldget och forfarandena.
Av ombud forutsitts i regel inte fullmakt for att visa att ombudet &r befullméaktigat. Om det till
exempel i varumarkesansdkan uppgetts ett ombud, anses denne i regel ha rétt att foretrdda so-
kanden och ombudet kan pad den grunden antecknas i varumérkesregistret. Forfaranden vid
PRS som sammanhdnger med varumérken skapar rattigheter och det 4r mycket osannolikt att
nagon pé egen bekostnad utan grund och utan tillstdnd skulle sdka ensamrétt &t ndgon annan,
eller att detta skulle medfora skada for sokanden. Ombudet ansvarar for att denne har tillréack-
lig fullmakt for sitt handlande.

Bestimmelsen ldamnar PRS provningsritt avseende nir PRS begir att fullmakt 1dmnas in. Ex-
empelvis nér det begirs avforande av varumérkesansokan eller varumirkesregistrering i enlig-
het med 36 § eller ndr avsikten &r att annars begrinsa ensamrétten eller till exempel anteckna
pantséittning eller licens pa den, kan det finnas séirskilda skél att ldmna in fullmakt och kontrol-
lera befullmiktigandet. Ett sarskilt skél for inlimnande av fullmakt kan dessutom till exempel
vara att ndgon annan dn den som varumérkessokanden eller varumérkesinnehavaren tidigare
lange anvént som ombud och som antecknats i varumérkesregistret som ombud meddelar att
denne agerar som ombud. Om en fullmakt inte ldmnas in trots uppmaning, anses ombudets at-
gérd inte vara vidtagen eller meddelandet ha kommit in.

I artikel 4.3 d i Singaporekonventionen konstateras att om det kravs att en fullmakt ska ges in,
tillimpas pa denna uppmaning den minimifrist som stélls i artikel 3 i regel 4 i tillimpningsfo-
reskrifterna. I den regeln konstateras att tidsfristen for att ge in fullmakt ska vara minst en ma-
nad om sokandens adress finns inom medlemsstatens omrade och tvd ménader om sdkandens
adress finns utanfor medlemsstaten. Minimitidsfristen réknas frén den tidpunkt d& myndighet-
en mottog kommunikationen dér personen hénvisar till sig sjdlv som ombud.

29 §. Omsesidighet och intyg om utlindsk registrering. Bestimmelsen baserar sig pa artikel 6
d i Pariskonventionen och motsvarar 28 och 29 § i den géllande lagen. Bestimmelsen tillim-
pas i praktiken mycket séllan.

I 7 mom. foreskrivs om registrering av varumérke pé basis av 0msesidighet. Ett varumérke kan
registreras pa basis av Omsesidighet i Finland sddan den registrerats i en annan stat. En forut-
sattning for detta ar att registreringen av varumaérket inte star i strid med bestdimmelsernai 11—
13 §, dvs. att varumarket inte saknar sdrskiljningsformaga eller dr féorenad med avslagsgrunder
och att varumérket inte heller har forlorat sin sérskiljningsformaga. Sokandens utldndska regi-
strering méste gélla samma tecken och samma varor och tjénster som det i Finland sokta teck-
net.

I 2 mom. foreskrivs om dndringar i varumarke som registreras pa basis av 0msesidighet. I ett
utlandskt tecken som registreras pa basis av 0msesidighet kan goras sddana obetydliga dnd-
ringar som inte dndrar helhetsintrycket av tecknet. Huruvida éndring i tecknet kan tillatas be-
doms pa samma sétt som i 25 §. Aven om det utldndska tecknet allts& avviker ndgot fran det
tecken som anges i en nationell varumirkesansokan, anses tecknet vara identiskt, om de ele-
ment som skiljer tecknen fran varandra inte dndrar tecknets bestdndsdel med sérskiljningsfor-
méga och helhetsintrycket av tecknet r oférandrat.

I 3 mom. foreskrivs om inldmnande av intyg dver en utlindsk registrering. Om en fysisk per-
son eller juridisk person som ansdker om registrering av ett varumaérke inte idkar néring i Fin-
land, ska personen till ans6kan bifoga ett intyg Gver att personen har en motsvarande registre-
ring 1 den andra stat dér denne idkar néring, har hemvist eller vars medborgare personen ér.
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Artikel 3.4 (ii) 1 Singaporekonventionen stéller en begransning sa att det inte kan begéras att
sokanden lamnar upplysningar eller bevis pa att sokanden bedriver industriell eller kommersi-
ell verksamhet.

I 4 mom. foreskrivs om undantag, da intyg enligt 3 mom. inte behovs. Ett intyg krévs inte om
det i den andra staten inte krdvs motsvarande utredning av en finsk medborgare eller en person
som har hemvist i Finland eller som idkar niring i Finland. Ett intyg krdvs inte av en sokande
som kommer frén en till Pariskonventionen ansluten stat.

30 §. Registreringens varaktighet och fornyelse av registrering. 1 artiklarna 48 och 49 i varu-
markesdirektivet foreskrivs om varumérkesregistreringens giltighetstid och fornyelse av regi-
strering. Motsvarande reglering ingick inte i det gamla varumaérkesdirektivet. I 22 § i den gil-
lande lagen foreskrivs om registreringens varaktighet och fornyelse av registrering och i 24 §
1 mom. i lagen om avforande av méarket ur registret, om registreringen inte har fornyats.

I 7 mom. foreskrivs om registreringens och fornyelsens giltighet. Registreringen av ett varu-
mérke géller i tio ar fran ansokningsdagen i enlighet med 16 § 3 mom. Bestammelsen avviker
fran 22 § 1 den gillande lagen, dir giltigheten rdknas fran registreringsdagen. Genom bestam-
melsen genomfors artikel 48 i direktivet. Eftersom det vid ikrafttrddandet av lagen finns an-
hingiga varumarkesansokningar vid PRS, maste i lagen tas in en dvergangsbestimmelse som
klarldgger giltighetstiden for registreringar av varumérkesansokningar som ldmnats in fore
ikrafttridandet (107 § 2 mom.). Dessutom foreskrivs for tydlighetens skull att den féreslagna
lagens bestimmelse om registreringens giltighet inte tillimpas pé varumérken som registrerats
fore ikrafttradandet av den foreslagna lagen (107 § 4 mom.).

Fornyelse ska goras i perioder pa 10 ar som i nuldget. Fornyelsen trdder i kraft dagen efter att
registreringen 16pt ut. Genom bestdmmelsen genomfors artikel 49.5 i direktivet.

I 2 mom. foreskrivs om ansokan om fornyelse och dess tidpunkt. Genom bestimmelsen ge-
nomfors artikel 49.1-4 i varumirkesdirektivet. Enligt bestimmelsen ska PRS underritta va-
rumérkesinnehavaren om att registreringens giltighetstid 16per ut minst sex manader innan re-
gistreringsperioden avslutas. I denna underrittelse dr det enbart friga om mformermg av va-
rumérkesinnehavaren. Underrittelsen eller att den eventuellt saknas péverkar inte utgéngen av
registreringens giltighetstid. Detta motsvarar ocksé direktivet dir det i artikel 49.2 anges att
myndigheten inte ska héllas ansvarig om den underlater att limna denna information. PRS an-
svarar saledes inte till exempel for eventuella forluster av réttigheter eller for skada eller kost-
nader som forlusterna medfort som beror pé att varumirkets giltighet gatt ut, om PRS inte
meddelar varumérkesinnehavaren att registreringen av varumirket upphor till eller inte kan
lamna meddelandet. PRS underrittar om att registreringen ska lopa ut dven for ndrvarande, sé
bestimmelsen éndrar inte nimnvért réttslédget fran nuldget.

Dessutom innehéller den foreslagna bestimmelsen en bestimmelse i enlighet med artikel 49.3
om ndr fornyelsen ska goras. En registrering kan fornyas tidigast ett ar fore och senast sex
manader efter registreringsperiodens utgang. Om en registrering fornyas under de sex ménader
som foljer pa registreringsperiodens utgang, ska en forhojd avgift betalas for fornyelsen. Be-
stimmelser om avgifterna finns i lagen om avgifter for Patent- och registerstyrelsens prestat-
ioner och i bestimmelser som har utfdrdats med stod av den.

Enligt artikel 49.1 i varumérkesdirektivet ska registreringen av ett varumérke fornyas pa bega-
ran av innehavaren av varumarket eller av ndgon som har ratt att gora detta enligt lag eller av-
tal, under fOrutsittning att fornyelseavgifterna har betalats. Enligt varumérkesdirektivet far
medlemsstaterna foreskriva att mottagande av betalning av fornyelseavgifterna ska anses ut-
gora en sidan begiran. I nuldget ricker det for fornyelse av varumérket att fornyelseavgiften
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for varumirket betalas. Med avvikelse fran nuvarande praxis ska fornyelsen enligt den fore-
slagna bestimmelsen goras via PRS:s e-tjanst. Genom anvandningen av e-tjdnsten undviks i
fortséttningen sédana situationer dér avgiften betalas endast delvis, fastdn de klasser som va-
rumirket tdcker inte har minskats. Det &r inte mojligt att enbart pd basis av avgiften bedéma
om avsikten varit att minska mérkets téckning for vissa klasser eller vilka klasser en eventuell
minskning géller. Eftersom fornyelsen & andra sidan ska goras inom utsatt tid, finns det inte
nddvéndigtvis tillrdckligt med tid for att klarligga vad den som betalade avglften avsag. A
andra sidan foreskrivs i 107 § 6 och 7 mom. i den foreslagna lagen om forfarande for precise-
ring av varu- och tjénsteforteckningar. Dir anges att preciseringen ska goras senast nér anso-
kan om fornyelse av varumirket anhdngiggors forsta gngen efter ikrafttradandet av den fore-
slagna lagen. Om fornyelsen gors enbart genom att avgiften betalas in, har varumérkesinneha-
varen inte nodvandigtvis fatt information om preciseringsméjligheten, om andra meddelanden
i drenden inte natt innehavaren. Genom att det forutsitts att varumérket fornyas i e-tjansten
kan det samtidigt séikerstéllas att varumérkesinnehavaren i e-tjdnsten samtidigt far information
om preciseringsmojligheten. Av ovanndmnda skil foreslds att mojligheten till fornyelse enbart
genom inbetalning av avgift slopas.

For fornyelse av ett varumarke racker det att en fornyelseansdkan gors via e-tjansten och att
fornyelseavgiften betalas. For ndrvarande gors ansokan om fornyelse via PRS:s e-tjanst, dar
tjansten Suomi.fi anvénds for autentisering. Av sérskilda skél kan PRS godkédnna att ansokan
om fornyelse ldmnas in i pappersform. Detta géller situationer dir det inte skéligen kan forut-
sdttas att e-tjansten anvénds. En sddan situation kan uppsté till exempel nir innehavaren helt
enkelt inte har mojlighet att anvénda e-tjinsten, exempelvis pa grund av att innehavaren inte
har verktyg som behovs for elektronisk autentisering och innehavaren inte heller har mojlig-
heter att skaffa sddana verktyg. Eller nér ett tekniskt avbrott eller en storning i datatrafiken
medfor att e-tjénsten inte kan anvindas. Aven i dessa fall ska fornyelseavgiften betalas i sam-
band med ansdkan om fornyelse. Det ska visas att avgiften betalats till exempel med ett verifi-
kat om att avgiften betalats som fogas till ansokan.

Nérmare bestimmelser om innehéllet i en till Patent- och registerstyrelsen riktad ansékan om
fornyelse i1 pappersform utfirdas genom forordning av statsrddet. En ans6kan om foérnyelse i
pappersform ska innehélla uppgift om den som ansoker om fornyelse, den varumérkesregistre-
ring som fornyas samt de varu- och tjénsteklasser som formyas. Uppgifterna motsvarar huvud-
sakligen de uppgifter som krdvs i 12 § i den géllande varuméirkesforordningen (296/1964).
Med avvikelse frdn den gillande varumérkesforordningen forutsitts i den nya forordningen
inte uppgift om ett nytt ombud for varumaérket, eftersom begiran om &ndring av ombud hand-
laggs separat som en egen dndringsansdkan, som i praktiken dven i nuldget. Det begérs inte
heller uppgift om minskning av skyddsomrédet, eftersom sokanden i ansdkan om fornyelse
ska ange vilka varu- och tjansteklasser sokanden vill fornya. Om de varor eller tjédnster som
fornyelsen avser inte har specificerats i en anskan om fornyelse i pappersform och de betalda
avgifterna inte récker for fornyelse av alla varor eller tjénster, fornyas varorna och tjansterna i
samma ordning som i klassificeringen sé langt den betalda avgiften rdcker. Regleringen mots-
varar till denna del i stor utstrickning bestimmelserna i artikel 53.3 i forordningen om EU-
varumirken, som iakttas i friga om EU-varumérken. Om den som ansdker om foérnyelse i nu-
laget inte har specificerat de varu- och tjinsteklasser som ska fornyas och den betalda avgiften
inte har réackt till fornyelse av samtliga varu- och tjénsteklasser, har PRS forsokt kontakta so-
kanden for att fa klarhet i saken. Det hiander dock ofta att s6kanden inte nas och pa grund av
detta har PRS kunnat vigra godkdnnandet av ans6kan om fornyelse helt, vilket har lett till att
registreringen upphort att gilla och till eventuella réttsforluster for innehavaren. For att varu-
mérkesregistreringen inte helt ska avforas ur varumérkesregistret pad grund av en bristfillig
fornyelseavgift, behdver det foreskrivas om hur fornyelsen kan genomforas i sddana situation-
er. Om sokanden inte kan nas eller om sdkanden inte anger vilka varor och tjanster som ska
fornyas eller betalar den aterstdende avgiften, fornyas varu- och tjdnsteklasserna i en ordning
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enligt klassificeringen, sé langt som avgiften ridcker. Vid elektronisk fornyelse kan en sadan
situation inte uppkomma, eftersom det elektroniska systemet vidgleder sokanden att ange de
varu- och tjdnsteklasser som ska fornyas.

I 3 mom. foreskrivs om avforande av varumérke ur varumérkesregistret, om registreringen inte
har férnyats i enlighet med 2 mom.

Invéndningsforfarande

31 §. Invdndningsgrund. 1 paragrafen foreskrivs om hévande av registrering pa basis av in-
vindning samt om avvisande av invdndning. En invéindning mot registrering av varumdrke go-
ras pa den grunden att registreringen inte uppfyller villkoren for registrering enligt den fore-
slagna lagen. Genom bestdmmelsen genomfors artikel 43 i varumérkesdirektivet, dar det finns
bestammelser om de grunder som kan aberopas vid invdndningsforfarande. Till denna del ar
den foreslagna regleringen mer omfattande &n vad som uttryckligen konstateras i direktivet. I
artikel 43.1 hénvisas endast till invindning pa de grunder for avslag och ogiltigférklaring som
anges i artikel 5. Utdver dessa grunder dr enligt den foreslagna bestdémmelsen invéndning
ocksa majlig till exempel med stod av absoluta grunder for avslag och ogiltigforklaring enligt
12 §. Ovan i avsnitt 2.3, Bedomning av nuldget, i den allmdnna motiveringen bedéms den nat-
ionella provningsritt som direktivet ldmnar i friga om detta. Den foreslagna bestimmelsen
anses ingd i den nationella provningsritten.

PRS ska upphéva en registrering till den del som registreringen inte uppfyller forutséttningar-
na for registrering enligt den foreslagna lagen. PRS éar i sin prévning bunden av invandningen,
dvs. att PRS kan upphéva registreringen endast till den del som krévs i invindningen. PRS kan
inte bedoma fragan i mer omfattande grad eller pa andra grunder &n vad som anges i invand-
ningen. PRS bedomer dock innehéllsmédssigt om forutséttningarna enligt invéindningen upp-
fylls. Om det inte finns hinder for registrering, avslds invindningen.

32 §. Framstdllande av invindning. 1 1 mom. foreskrivs om anhéngiggdrande av inviandning.
Bestdmmelser om framstillande av invéndning finns i 20 § i den géllande lagen samt i 11 §
varumarkesforordningen. Den foreslagna regleringen motsvarar till sitt innehall huvudsakligen
den géllande lagen och forordningen. Bestimmelser om invdndningsforfarande finns i artikel
43 i varumarkesdirektivet. I direktivet foreskrivs dock inte i detalj om innehallet i forfarandet,
utan det konstateras att medlemsstaterna ska sorja for ett effektivt och snabbt administrativt
invandningsforfarande.

En invéindning anhdngiggors skriftligt inom tva ménader frén det att registreringen offentlig-
gjordes. PRS offentliggor registreringen i enlighet med 24 § pa sin webbplats eller pa ett annat
allmént tillgéngligt sitt. En invéndning anhédngiggdrs genom att invéandarens identifikations-
uppgifter, uppgift om vilken registrering och vilka varor eller tjénster som omfattas av regi-
streringen invéndningen avser samt grunderna for invidndningen meddelas PRS. Med avvi-
kelse fran den géllande lagen ska ocksé invindningsavgiften betalas inom den ovan ndmnda
tidsfristen.

Enligt 19 § 1 forvaltningslagen inleds ett drende skriftligen genom att yrkandena jamte grun-
derna for dem anges. En forteckning 6ver de varor och tjénster som invéindningen avser &r en
vasentlig del av specificeringen av yrkandet. Enligt 22 § 3 mom. i forvaltningslagen kan in-
vindaren senare komplettera sin invdndning och dess grunder. Néar invdndningen anhingig-
g0rs ska av den dock framgé utover uppgifterna om invindaren och registreringen dven vilka
varor och tjanster den avser samt de huvudsakliga grunderna for yrkandet.

134



RP 201/2018 rd

Invéndningen delges bevisligen varumirkesinnehavaren eller dennes i varumérkesregistret an-
tecknade ombud. Varumirkesinnehavaren har enligt 34 § i forvaltningslagen mojlighet att
framfora sin &sikt om invéndningen. PRS undersdker invédndningen oberoende av om varu-
mérkesinnehavaren ger ett utlaitande om invandningen. I invindningsforfarandet iakttas dven i
ovrigt forvaltningslagen till den del som det inte foreskrivs nigot annat i den foreslagna lagen.
PRS ansvarar for processledningen i invandningsforfarandet och ddrmed bl.a. for uppgdrande
av en tidtabell for invandningsforfarandet, delgivning av parternas skrivelser och for att dren-
det i enlighet med 31 § 1 mom. i forvaltningslagen utreds tillrdckligt. I praktiken sker detta
genom att PRS begér att parterna presenterar utredning om sina yrkanden och grunderna for
dem. Varumirkesinnehavaren och invindaren ska enligt 34 § 1 mom. i forvaltningslagen ges
tillfalle att framfora sin asikt om drendet och avge sin forklaring med anledning av sddana yr-
kanden och sadan utredning som kan inverka pé hur drendet kommer att avgoras. I regel rack-
er for genomforande av denna mdjlighet att parterna kan yttra sig tvé génger i invindningsfor-
farandet. PRS ska delge parterna ett utlatande eller en utredning som ndgon annan gett, men
parten behdver inte separat ges tillfélle att yttra sig inom den utsatta tiden, om det i det utla-
tande eller den utredning som delges inte finns nagot saddant nytt som inte skulle ha yttrats re-
dan tidigare.

I 2 mom. foreskrivs om vem som ska kunna gora en invindning och vad inviandningen kan rik-
tas mot. Genom bestimmelsen genomfors artikel 43.2 i varumarkesdirektivet. I bestimmelsen
foreskrivs att om invindningen baserar sig pa en éldre rittighet, ska invdndaren vara inneha-
vare av denna éldre rittighet. Om invindningen grundar sig pa flera dldre réttigheter, ska in-
vindaren vara innehavare av samtliga réttigheter. I den géllande varumérkeslagen finns inte en
motsvarande bestimmelse. Hogsta forvaltningsdomstolen har dock ansett att en dndringsso-
kande inte hade ritt att dberopa en relativ avslagsgrund pa grundval av ett sidant varumérke
som inte horde till dndringssdkanden och for vilket dndringssokanden inte hade framfort en
rattsgrund som ger rétt att aberopa registreringshindret (dom av den 3 november 2010,
HFD:2010:75, MobiNote). Aven marknadsdomstolen ansag i sitt avgorande 470/14 (dom av
den 26 juni 2014, Ma0:470/14, Gulf) att ett koncernforhéllande till innehavaren av samman-
slutningens varumarke i sig inte var en tillrdcklig réattsgrund. Den foreslagna bestimmelsen
géller endast fall ddr invindningen gors pa basis av tidigare rétt. Séledes begransar den inte
framstdllande av invandning till exempel pa grund av avsaknad av sirskiljningsformaga eller
pa grund av att mérket &r vilseledande.

Invéndningen kan riktas mot alla de varor eller tjénster for vilka varumérket har registrerats el-
ler mot en del av varorna eller tjdnsterna.

33 §. Avbrytande av invindningsforfarande. Genom paragrafen genomfors artikel 43.3 i va-
rumirkesdirektivet, dir det anges att parterna pa gemensam begéran ska beviljas en tidsfrist pa
minst tvd manader under invéndningsforfarandet for att mojliggora en uppgorelse i godo mel-
lan sokanden och den invindande parten. I direktivet foreskrivs det inte om detaljerna i forfa-
randet. Aven om det i den géllande lagen inte finns en uttrycklig bestimmelse om avbrytande
av forfarandet, har parterna i praktiken under inviandningsforfarandet haft mojlighet att for-
handla om en uppgorelse i godo under den relativt 1dnga handlaggningstiden for invindning. I
praktiken dr den fordndring jamfort med nulidget som regleringen medfor relativt liten.

Enligt / mom. avbryts invéndningsforfarandet for tvd ménader pd basis av en gemensam
skriftlig begiran av inviandaren och varumarkesinnehavaren. Begéran kan 1dmnas till PRS nér
som helst under invindningsforfarandet. Begéran ska dock ldmnas innan invéndningsérendet
avgjorts.

Enligt 2 mom. kan tiden for avbrytandet av invéindningsforfarandet forléngas sé att avbrottsti-
den i sin helhet &r hogst 12 ménader. Efter den ursprungliga avbrottstiden pé tvd ménader for-
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langs avbrottstiden i perioder pa fem ménader. Avbrottstiden kan forldngas tva ganger. Parter-
na ska tillsammans varje gang skriftligt begira en forlingning av tiden for avbrytandet hos
PRS. Begéran om forlédngning ska framstéllas hos PRS innan den pagéende avbrottstiden l16per
ut.

Enligt 3 mom. kan vilken som helst av parterna avsluta avbrottstiden genom att skriftligt med-
dela det till PRS. Avslutandet av avbrottstiden forutsitter alltsé inte samtycke frén den andra
parten. Efter att avbrottstiden 16pt ut fortsdtter handlaggningen av invdndningen, om inte in-
vindningen &terkallas.

34 §. Visande av verklzgt bruk i ett invindningsforfarande. 1 paragrafen foreskrivs om invén-
darens skyldighet att pa begéran av innehavaren av det varumérke som invédndningen avser
visa att invindarens dldre varumaérke, firma, bifirma eller EU-varumirke varit i verkligt bruk
samt om den tidsfristen som sitts ut for begéiran. Genom bestdmmelsen genomfors artikel 44 i
varumarkesdirektivet. Eftersom motsvarande regel ska tillimpas bade vid invidndningsforfa-
rande och vid handldggning av ansdkan eller talan om ogiltigforklaring, ska i denna paragraf
hinvisas till 49 §.

I den foreslagna bestimmelsen anges att i fraga om ett invandningsforfarande tillimpas vad
som 149 § 2—5 mom. foreskrivs om skyldigheten for innehavare av ett dldre registrerat varu-
mérke, en éldre registrerad firma eller bifirma och ett dldre registrerat EU-varumirke att visa
att varumaérket, firman eller bifirman har varit i verkligt bruk under de fem &r som foregétt an-
sOknings- eller prioritetsdagen for det varumérke som ansokan eller talan om ogiltigférklaring
géller. Invandaren ska saledes visa att det varumarke, EU-varumaérke, den firma eller bifirma
som invandningen grundade sig pa tagits i verkligt bruk under den femarsperiod som foregar
ansoknings- eller prioritetsdagen for det varumérke som invindningen avser, eller att det finns
giltiga skal for underldten anvéndning, om innehavaren av det varumérke som invéndningen
avser yrkar pa detta. Bevisning ska ldmnas in om den femarsperiod som avses i 46 § for det
varumérke som invidndningen avser har upphort fore ansoknings- eller prioritetsdagen for det
varuméarke som invindningen avser. Varumaérkets verkliga bruk bedoms i enlighet med 46 §,
dit det hinvisas 1 49 §. Bestimmelser om bruk av firma och bifirma finns i 19 § 2 mom. 3
punkten i firmalagen och bestimmelser om verkligt bruk av EU-varumarke i artikel 18 i for-
ordningen om EU-varumérken.

Det varumérke, den firma eller bifirma eller det EU-varumérke som invéndningen grundar sig
pa beaktas i provningen av invdndningen endast i fraga om de varor eller tjanster for vilka va-
rumérket, firman, bifirman eller EU-varumérket har visats varit i bruk eller for vilka det har
funnits ett giltigt skél till underlaten anvindning. Om invéndaren inte ldgger fram bevisning
for att varumérket, firman, bifirman eller EU-varuméirket anvénts i enlighet med bestimmel-
serna eller inte lagger fram ett giltigt skél till underlaten anvéndning, avvisas invindningen.

Varumérkesinnehavaren ska 1 sitt forsta yttrande om invéndningen aberopa avsaknaden av
verkligt bruk av varumaérket, firman, bifirman eller EU-varumairket. Detta dr motiverat, for att
inviandningsforfarandet ska vara effektivt och snabbt i enlighet med artikel 43.1 i varumérkes-
direktivet. Varumérkesinnehavaren kan forlora mgjligheten att &beropa avsaknaden av bruk,
om innehavaren inte &beropar avsaknaden i sitt forsta yttrande. Som yttrande betraktas ett sa-
dant yttrande dér varumérkesinnehavaren forsta géngen ens till ndgon del svarar pd invand-
ningen och de yrkanden som framstills diar. Begidran om forldngning av tidsfristen for utla-
tande anses till exempel inte vara ett sddant yttrande som namns i bestimmelsen.

35 §. Delgivning av invindning till panthavare och licenstagare. 1 paragrafen foreskrivs om

delgivning av panthavare och licenstagare. Bestimmelsen dr ny nationell reglering. Enligt 39
§ 1 mom. och 42 § 1 mom. i den foreslagna lagen kan férutom ett registrerat varumérke éven

136



RP 201/2018 rd

en varumarkesansokan pantsittas eller licens tas pa den. I varuméarkesregistret kan saledes fin-
nas en anteckning om pantrétt eller licens i det skede som en invindning blir anhingig. M6j-
ligheten att framfora sin asikt om invéindningen dr viktig for panthavare och licenstagare, ef-
tersom upphévandet av varumaérkesregistreringen ocksa direkt kan péverka deras réttigheter
och stéllning.

Enligt den foreslagna bestimmelsen delger PRS invindningen panthavaren eller licenstagaren,
om det i varumarkesregistret har antecknats pantritt eller licens for det varumérke som in-
vindningen avser. Panthavaren eller licenstagaren har mdjlighet att yttra sig om invéindningen
inom utsatt tid. Panthavare och licenstagare vars pantséttning eller licens inte har antecknats i
varumarkesregistret kan ocksé yttra sig i ett invindningsforfarande, men PRS har inte skyl-
dighet att delge dem invdndningen, eftersom PRS inte har kdnnedom om réttigheter som inte
antecknats i registret och inte heller mgjlighet att utreda sadant. Om panthavaren eller li-
censtagaren har fitt kinnedom om invindningen till exempel genom varumirkesinnehavaren,
kan denne yttra sig i drendet och utlatandet beaktas 1 handldggningen av invéndningen, men
inte ens d& blir panthavaren eller licenstagaren part i invéindningsforfarandet.

Det att panthavaren eller licenstagaren inte yttrar sig i drendet hindrar inte PRS frén att fort-
sétta handldggningen av invandningen. Trots ldmnande av ett eventuellt yttrande blir pantha-
varen eller licenstagaren inte part i forfarandet hos PRS. Panthavaren eller licenstagaren kan
dock, nér de villkor som anges i 6 § 1 mom. i forvaltningsprocesslagen (586/1996) uppfylls,
ha rétt att 6verklaga PRS:s beslut.

5 kap. Avstéende fran varumirke samt overlatelse, pantsittning och licensiering av varumérke

36 §. Avstdende fran varumdrke. 1 paragrafen foreskrivs om avstaende fran varumirke och av-
forande av varumirket ur varumaérkesregistret som gors till f6ljd av det. Enligt / mom. kan en
varumérkesinnehavare avsta fran varumérket eller en varumirkessokande fran varumérkesan-
sOkan 1 frdga om samtliga eller en del av de varor eller tjanster for vilka varumérket sokts, re-
gistrerats eller inarbetats. Bestimmelsen mojliggor fullstindigt avstdende fran ett varumérke
samt minskning av varu- och tjansteforteckningen. Varumirkesinnehavaren har rétt att, om
innehavaren sa onskar, avsta fran sin ensamritt. Det kan ske i enlighet med 2 mom. genom att
varumarket avfors ur varumaérkesregistret, men dven annars genom fti disponering.

I 2 mom. foreskrivs om avforande av varumirken ur varumaérkesregistret. Ett registrerat varu-
marke avfors ut varumarkesregistret pa begiran av varumarkesinnehavaren. Som det konstate-
ras 1 1 mom. far varumérkesinnehavaren fritt avstd frén sin ensamrétt. Avforandet av varu-
mirket ur varumirkesregistret dr bara ett sitt att avstd frin ensamriitten. A andra sidan kan ett
i varumarkesregistret antecknat varumérke till exempel stillas som registreringshinder for se-
nare liknande varumérken, s& det finns skél att alltid avfora ett i registret antecknat varumérke
samtidigt som innehavaren avstar fran det.

Begidran om avforande av ett registrerat varumarke handlaggs vid PRS i enlighet med 44 §. Ett
varumarke kan avforas ur varumarkesregistret helt eller delvis, dvs. genom att varu- och tjéns-
teforteckningen minskas. Om det i varumaérkesregistret har antecknats pantrétt for varumaérket,
ska panthavarens samtycke finnas for att varumérket avfors helt eller delvis. Om det i varu-
mérkesregistret har antecknats licens for varumaérket, ska innehavaren innan avférandet av va-
rumérket antecknas visa att denne underrattat licenstagaren om sin avsikt att avsta fran varu-
market. Om varumérkesinnehavaren inte lamnar panthavarens samtycke till PRS eller visar att
denne underrittat licenstagaren om avstaendet fran varumarket, vigrar PRS att avfora varu-
mérket ur varumérkesregistret. Bestimmelsen motsvarar huvudsakligen 24 § 2 och 3 mom. i
den gillande lagen. Bestimmelserna om licenstagare dr dock nya och har samband med be-
stimmelserna om anteckning av licens i registret i enlighet med 43 §. I artiklarna 23 och 25 i
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varumirkesdirektivet foreskrivs inte om inhdmtande av panthavares samtycke eller om infor-
mering av licenstagare, sé till denna del handlar det om nationell reglering.

I 3 mom. foreskrivs att 2 mom. ocksa tillimpas pa varumérkesansokningar. En varumérkesan-
sOkan aterkallas fran varumérkesregistret, om varumérkessokanden begér det. Om det anteck-
nats pantritt pa varumarkesansokan i varuméarkesregistret, ska panthavarens samtycke finnas
till aterkallelsen. Om det antecknats licens pa varumirkesansdkan i varumarkesregistret, ska
sokanden visa att denne underréttat licenstagaren om avstidendet.

37 §. Overldtelse av varumdrke. 1 paragrafen foreskrivs om fullstindig eller delvis dverlatelse
av varumirke. Genom bestimmelsen genomfors artikel 22.1 och 22.2 i varumérkesdirektivet.
Bestimmelsen motsvarar till sitt innehall 32 § i den géllande lagen och dndrar inte rattslaget.

I 1 mom. foreskrivs om mojligheten att 6verlata varumarke eller varumarkesansokan till ndgon
annan. Ett varumaérke kan dverlatas i frdga om alla sokta, registrerade eller inarbetade varor el-
ler tjénster, eller endast i frdga om en del av varorna eller tjénsterna. Med avvikelse fran gél-
lande 32 § ndmns i bestimmelsen uttryckligen ocks& mdjligheten att Gverlata en pagéende va-
rumarkesansokan, vilket i praktiken varit mojligt dven i nuldget. Ett uttryckligt omndmnande
av varumirkesansokan behovs, eftersom det i artikel 26 i varumérkesdirektivet anges att
ovanndmnda artikel 22 i direktivet dven tillimpas pa varuméarkesansokningar.

I 2 mom. foreskrivs om 6vergang av varumairket i samband med Overléatelse av néringsverk-
samhet. Varumérket eller varumérkesansokan foljer med néringsverksamheten, om inte nagot
annat har avtalats eller om inte nagot annat tydligt framgér av omstdndigheterna. Parterna kan
till exempel ha avtalat att varuméarket kvarstar hos den ursprungliga innehavaren trots 6verla-
telsen av naringsverksamheten, eller att den ursprungliga innehavaren anviander varumérket
for vissa varor eller tjénster och forvdrvaren av naringsverksamheten for andra varor eller
tjénster.

38 §. Registeranteckning om overldtelse av varumdrke. 1 paragrafen foreskrivs om anteckning
om Overlatelse av varumérke i varumaérkesregistret och om registeranteckningens réttsverk-
ningar. Bestimmelsen ar tillamplig endast pa pagaende varumarkesansdkningar och registre-
rade varumérken, inte pé inarbetade varumérken, eftersom inarbetade varumaérken inte anteck-
nas 1 varumérkesregistret.

I I mom. foreskrivs om anteckning om Overlatelse av varumérke och varumirkesansokan i va-
rumérkesregistret. Genom bestdmmelsen genomfors artikel 22.3 i varumérkesdirektivet och
bestimmelsen motsvarar till sitt innehéll forsta meningen i 33 § 1 mom. i den gillande lagen.

Overlatelse antecknas i varumirkesregistret pd begiran. Anteckning om Overlatelse i varu-
mérkesregistret dr inte obligatorisk och ingen forutsittning for att dverlatelsen ska tréda i kraft
eller vara giltig. Narmare bestimmelser om innehéllet i begdran om anteckning ska pa motsva-
rande sétt som i nuldget utfardas genom forordning, vilket konstateras i 44 § i den foreslagna
lagen. Begiran om anteckning handlidggs i enlighet med 44 §.

En anteckning om Overlatelse kan begéras av varumirkessokanden, varumérkesinnehavaren
eller forvarvaren. Varumirkessokanden eller varumérkesinnehavaren ska vara den sokande el-
ler innehavare som antecknats i varumarkesregistret i enlighet med 45 §. Om anteckning av
Overlatelse av varumérke begérs av ndgon annan an forvarvaren, ska i samband med begéran
om anteckning ldmnas forvarvarens samtycke till anteckningen. Detta motsvarar den andra
meningen i 14 § i den géllande varumérkesforordningen och det r motiverat for att forvérva-
ren ska kénna till att varumérket overfors pd forvéarvaren. Bestimmelser om detta finns i 2 § i
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den foreslagna varumarkesforordningen, dér det foreskrivs om innehéllet i begéran om an-
teckning och om de handlingar som fogas till begéran.

I 2 mom. foreskrivs om PRS:s mojlighet att vdgra anteckna Gverlatelse i varumérkesregistret,
om varumérket blir vilseledande nér den anvénds av forvirvaren. Bestimmelsen utgdr nation-
ell reglering och motsvarar till sitt innehall den andra meningen i 33 § 1 mom. i den géillande
lagen. Med avvikelse fran ordalydelsen i den gillande bestimmelsen ndmns i den foreslagna
bestimmelsen inte att anvindningen uppenbarligen ska vara dgnad att vilseleda allmédnheten.
Andringen syftar inte till att &ndra det rddande réttsléget eller den rddande tolkningen.

Ett varumérke kan i forvérvarens bruk bli vilseledande till exempel i fall dér varumérket ar
geografiskt sett vilseledande. Bestimmelser om nér varumérket blir vilseledande finns i 12 § 1
mom. 5 punkten. Bestimmelsen forutsétter inte att forvirvaren faktiskt anvént varumaérket pé
ett vilseledande sitt, utan att forvarvarens anviandning av varumérket kan dndra varumarket sa
att det vilseleder allménheten.

Enligt 80 § 1 mom. i den foreslagna lagen tillimpas den foreslagna lagens bestimmelser dven
pa kollektiv- och kontrollmérken, om inte nadgot annat foreskrivs i 8 kap. Bestimmelserna om
Overlatelse av varumérke ar saledes tillampliga ocksd pa oOverlételser av kollektiv- och kon-
trollmérken. Det ska féstas alldeles speciell vikt vid mdjligheten att vilseleda allménheten, nar
det dr fraga om Overlatelse av kollektiv- och kontrollmérken. Vid bedomningen av risken for
att mérket &r vilseledande beaktas bl.a. kollektiv- eller kontrollmérkets anvéndningsforeskrif-
ter.

Aven om varumirket blir vilseledande i forvirvarens bruk, kan dverlatelsen dock antecknas i
varumarkesregistret om den vilseledande aspekten undanrdjs genom en dndring i varumérkes-
registreringen eller varumérkesansokan. Bestimmelser om éndring av varumaérke finns 1 25 § i
lagen, dér det ségs att i tecknet kan goras sddana obetydliga dndringar som inte dndrar dess
helhetsintryck. Utover dndring av tecknet kan ocksé en begrénsning av varu- eller tjanstefor-
teckningen komma i fraga, pa ett sddant sitt att varu- och tjansteforteckningen till exempel i
en situation med geografiskt vilseledande tecken endast innehdller varor eller tjanster som
kommer fran det omrade dit tecknet hénvisar.

I 3 mom. foreskrivs om réttsverkningarna av en verldtelse som antecknats i varumarkesregist-
ret. Bestdmmelsen utgor nationell reglering. Bestimmelsen innehaller regleringen enligt 33 §
2 mom. i den géllande lagen, men tillimpningsomradet har utvidgats fran forutom forvérvare i
god tro dven till alla andra tredje mén. I bestimmelsen ndmns ocksé borgenirer uttryckligen.

Anteckning om Overlételse av varumérke 1 varumaérkesregistret dr pa det sétt som konstateras i
1 mom. inte obligatorisk, men kan rekommenderas for att registrets uppgifter om innehavare
ska vara uppdaterade och korrekta. Overlitelsen &r bindande i parternas inter partes-
forhéllande dven utan anteckning i varumaérkesregistret. En sidan overlatelse som inte har an-
tecknats i varumarkesregistret d4r dock inte bindande gentemot tredje man som handlat i god
tro. D4 dr det till exempel fraga om en situation med sa kallad dubbel 6verlatelse, dir samma
varumirke overlétits tva ganger. Den senare forvéirvaren behéller da sin forvérvade ritt till va-
rumirket eller varumédrkesansokan, om den tidigare Gverlatelsen inte antecknats i varumérkes-
registret och den senare forvirvaren var i god tro nér tecknet overléts till den forvarvaren. Ut-
over dubbel Overlatelse dr bestimmelsen tillimplig ocksa pé andra situationer med kollide-
rande réttigheter. En tredje man 4r i god tro, om denne inte visste och inte heller borde ha vetat
att varumarket redan tidigare hade overlétits till ndgon annan. Om Overlatelsen inte har an-
tecknats i varumaérkesregistret, dr den inte heller bindande fo6r varumérkessokandens eller va-
rumirkesinnehavarens borgenidrer. Nér det géller borgenérer har god tro inte inverkan i &éren-
det.
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39 §. Pantsdttning av varumdrke. 1 bestimmelsen foreskrivs om pantsittning av varumérke
och om pantinnehavarens ratt att vidta rattsliga atgirder.

I 7 mom. foreskrivs om pantsittning av varumérke och varumérkesansdkan. Genom bestdm-
melsen genomfors artiklarna 23.1 och 26 i varumirkesdirektivet. Bestimmelsens ordalydelse
avviker fran 33 § 3 mom. i den géllande lagen. I bestimmelsen ndmns inte ldngre att det ska
upprattas skriftligt avtal om pantséttningen och att den ska antecknas i varumarkesregistret for
att pantrétt ska komma till stand. I juridisk litteratur har det ansetts att en registeranteckning
om pantsittningen har varit forenad med fullbordande av pantsattningen. Det har alltsa ansetts
att pantséttningen sker redan genom avtal och dr endast bindande pé basis av avtalet i inter
partes-forhallandet mellan parterna, men for att pantséttningen ska vara bindande dven gente-
mot tredje parter, har det forutsatts fullbordande, dvs. anteckning i registret. Bestimmelser om
fullbordande av pantséttningen, dvs. anteckning i varumérkesregistret, finns i 40 §. Det ar yt-
terst viktigt och vart att reckommendera att pantsittning antecknas i varumarkesregistret, for att
pantsdttningen ska vara bindande dven mot tredje mén. En pantsittning kan goras bade pé re-
dan registrerat varuméirke och pa inarbetat varumarke och i och med varumirkesdirektivet
dven pa varumérkesansokan. Overlatelse av varumérke till en annan s6kande eller innehavare
paverkar inte pantréttens giltighet eller bestandighet.

I 2 mom. foreskrivs om panthavarens ritt att inleda réttsliga atgérder i drende som géller in-
trang i varumérke. Bestdmmelsen ar ny nationell reglering. I artikel 25.3 i varumaérkesdirekti-
vet foreskrivs om licenstagares ritt att under vissa forutséttningar vidta atgérder i fall med in-
trang i varumérke. Den foreslagna bestimmelsen motsvarar huvudsakligen bestéimmelserna
om innehavare av exklusiv licens. Nar ett varumarke har pantsatts, har panthavaren for att be-
vara virdet av sin sdkerhet intresse av att vidta atgarder, om det gors intrdng i ett pantsatt va-
rumérke och varumérkesinnehavaren inte ingriper i intrdnget. Enligt den foreslagna bestim-
melsen kan panthavaren vidta réttsliga &tgérder, om varumérkesinnehavaren inte sjdlv inom
skélig tid efter att ha fatt kdinnedom om intrdnget vidtar atgérder betriffande intranget. Pant-
havaren bor sdledes ha informerat varumérkesinnehavaren om ett intrdng som panthavaren
upptiackt och gett innehavaren mojlighet att sjalv vidta atgarder. Varumérkesinnehavaren be-
hover dock inte underrittas, om parterna har avtalat att panthavaren har rétt att vidta atgarder
dven utan underrattelse. I 68 § 2 mom. i den foreslagna lagen foreskrivs om panthavarens rétt
att viicka faststillelsetalan under motsvarande forutséttningar.

40 §. Registeranteckning om pantsdttning. 1 paragrafen foreskrivs om anteckning om pantsatt-
ning i varumirkesregistret och om registeranteckningens rattsverkningar. Bestimmelsen ar
tillamplig endast pa pagdende varumérkesansokningar och pé registrerade varumérken, inte
inarbetade varumarken. Genom bestdmmelsen genomfors artiklarna 23.2 och 26 1 varumaér-
kesdirektivet.

I 1 mom. foreskrivs om anteckning av pantritt i varumérkesregistret. Med avvikelse fran 33 §
3 mom. i den géllande lagen kan pantséttning av ett registrerat varuméarke dessutom antecknas
om en anhéngiggjord varumérkesansokan i enlighet med artikel 26 i varumérkesdirektivet.
Om pantrétten antecknats i varuméarkesansokan, dvergar pantritten pa det registrerade varu-
mérket, om ansdkan senare registreras.

Sasom det konstateras ovan i motiveringen till 39 § 1 mom., anses pantsittning med avvikelse
fran ordalydelsen i den gillande lagen inte langre nddvandigtvis forutsitta registeranteckning.
Ett varumarke kan pantsittas genom avtal, men pantséttningen blir bindande gentemot tredje
mén genom registeranteckning, vilket fungerar som fullbordande av pantséttningen. Det ir
inte obligatoriskt att anteckna pantsittning i varumérkesregistret, men med hjélp av anteck-
ningen blir pantséttningen bindande gentemot tredje mén i enlighet med 2 mom. och far de
rattsverkningar som konstateras i 41 § 1 mom.
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Begéran om inforande av pantritten i varumérkesregistret gors hos PRS. Nérmare bestimmel-
ser om de uppgifter som ska anges i begidran och om bilagor som behdvs utfardas enligt 44 §
genom forordning av statsrddet. Vid PRS handldggs begéran i enlighet 44 §. En anteckning
om pantrétt kan begéras av varumirkessokanden eller varumérkesinnehavaren samt av pant-
havaren. Pantséttaren ska vara en sdkande eller innehavare av varumirket som antecknats i va-
rumarkesregistret. I enlighet med 45 § anses som varumérkessdkande eller varuméarkesinneha-
vare den som senast antecknats som sdkande eller innehavare 1 varumérkesregistret. Om pant-
séttarens rattighet baserar sig pa Overlatelse, ska Overlatelsen sdledes antecknas i registret in-
nan anteckningen om pantrétt godkénns.

Den foreslagna bestimmelsen innehéller inte léngre ett separat omndmnande som motsvarar 5
§ 2 mom. i den géllande varumérkesforordningen, att PRS ska avgdra begiran om anteckning
av pantsittningen ofordréjligen. Enligt 23 § 1 mom. i forvaltningslagen ska myndigheten be-
handla ett drende utan ogrundat drojsmal.

I 2 mom. foreskrivs om rattsverkningarna gentemot tredje man av pantrétt som antecknats i
varumadrkesregistret. Bestimmelsen &r nationell reglering och dess ordalydelse &r ny, men den
motsvarar det nu rddande réttslaget och den i juridisk litteratur presenterade standpunkten, att
en registeranteckning om pantséttning endast fungerar som ett sitt att fullborda pantséttning-
en.

En pantséttning som inte antecknats i varumérkesregistret dr inte bindande for en tredje man
som handlat i god tro. Anteckning om pantsittning i varumérkesregistret dr pa det sétt som
konstateras i 1 mom. inte obligatorisk, men kan rekommenderas for att registeruppgifterna ska
vara fullstdndiga. Pantséttningen dr bindande i parternas inter partes-férhallande dven utan an-
teckning i varuméarkesregistret. En sddan pantsittning som inte har antecknats i varumarkesre-
gistret géller dock inte gentemot tredje man som handlat i god tro. En tredje man &r i god tro,
om denne inte visste och inte heller borde ha vetat att varumérket eller varumirkesansokan re-
dan tidigare hade pantsatts. Pantsdttningen &r alltsa inte bindande till exempel for en senare
forvéarvare, om pantsittningen inte hade antecknats i varumarkesregistret vid den tidpunkt da
varumarket dverléts och forvirvaren inte visste eller borde ha vetat om den tidigare pantsatt-
ningen. Om pantsittningen inte har antecknats i varumérkesregistret, 4r den inte heller bin-
dande for varumérkessokandens eller varumérkesinnehavarens borgenérer. Nar det géller bor-
gendrer har god tro inte inverkan i drendet.

Pantsittningens bindande verkan for utomstaende uppkommer i praktiken genom att begiran
om anteckning av pantsittning antecknas i varumarkesregistret och att denna uppgift publice-
ras i varumirkesdatabasen. I varumérkesregistret antecknas en begidran om anteckning som
blivit anhéngig och information om detta finns till offentligt paseende i varumérkesdatabasen.
Det kan ta tid tills begéran om anteckning bifalls och pantsittningen antecknas i varumérkes-
registret, men pantsittningens bindande verkan for utomstdende uppkommer redan av att det
offentliggors att en begédran om anteckning blivit anhdngig.

I 3 mom. foreskrivs om avforande av anteckning om pantsittning. I 5 § 3 mom. i den géllande
varumérkesforordningen finns bestimmelser om avforande av anteckning om pantrétt. Den f6-
reslagna bestimmelsen dr motsvarande i friga om upphdrande av pantrétten.

En anteckning om pantsittning ska avforas ur varumérkesregistret, nir det visas att pantsétt-
ningen upphort. Avforande av anteckningen om pantsittning ur varuméarkesregistret forutsatter
saledes ett avtal mellan pantséttaren och panthavaren eller nigon annan bifallande viljeyttring
om avforande eller upphorande av pantriatten. Avforande av anteckningen om pantsittning kan
ocksa genomforas genom pantsittarens ensidiga meddelande, om det kan visas att anteckning-
en om pantsittning kan avforas pa dennes meddelande. Parterna kan till exempel i pantsitt-
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ningsavtalet ha kommit 6verens om att anteckningen om pantsittning kan avforas pa begiran
av enbart en part eller sa har avtalet géllt for viss tid och det visas att det upphort att gélla. En
panthavare i vars intresse anteckningen om pantsittningen i varumérkesregistret sérskilt lig-
ger, kan 1 alla situationer begéra att anteckningen avfors ur registret.

41 §. Utmdtning av varumdrke samt konkurs. 1 I mom. foreskrivs om utmétningsforbud for
varuméarke, om pantritt inte stiftats och antecknats for varumaérket eller varumarkesansdkan.
Bestimmelsen motsvarar till sitt innehall 35 § 1 mom. i den géllande lagen, men varumérkes-
ansokan har lagts till i bestimmelsens ordalydelse.

Enligt 4 kap. 8 § i utsokningsbalken kan utmétningsobjektet vara gidldenéren tillhoriga foremal
eller réttigheter som kan specificeras och som har formdgenhetsvéirde, om inte utmétning av
saddan egendom sérskilt dr forbjuden i lag. Utsokningsbalken mdjliggor saledes att varumaér-
kesrétten utmdts separat fran andra foretagstillgdngar, om det inte sirskilt forbjuds i lag.

Avsikten med att pantritt stills som forutséttning for utmétning ar att undvika att foretagets
tillgdngar utsprids, vilket skulle kunna vara oskéligt gentemot béde néringsidkaren sjalv och
dennes andra borgenirer. Vid konkurs som omfattar en allmén utredning av gildenérens bo ar
separat omvandling av varumaérke i pengar genom forsorg av borgenir tillaten dven utan pant-
séttning.

Ett varumérke eller en varumérkesansdkan kan utmétas endast om varumairket eller varumaér-
kesansokan har pantsatts och pantsittningen har antecknats i varumirkesregistret.

Enligt bestimmelsen anses pantritten dven innefatta foretagsinteckning som riktar sig till va-
rumérkesinnehavaren eller varumérkessokanden. Om en sadan foretagsinteckning genom vil-
ken néringsidkarens till ndringsverksamhet horande 16sore har intecknats eller pantsatts som
sdkerhet for fordran alltsa riktar sig till sokanden eller innehavaren, kan varumarket utmétas.
For tydlighetens skull konstateras att ett varuméirke som omfattas av foretagsinteckning inte
langre far pantsattas enligt 4 § 3 mom. i foretagsinteckningslagen.

I 2 mom. foreskrivs att varumarket hor till formogenheten i ett konkursbo, om varumaérkesin-
nehavarens eller varumirkessokandens egendom avtrids till konkurs. Bestimmelsen motsva-
rar 35 § 2 mom. i den géllande lagen.

I 1 mom. ovan foreskrivs om utméatningsforbud for varumarke, om inte pantratt har stiftats pa
den. Enligt huvudregeln i 5 kap. 3 § 1 mom. i konkurslagen (120/2004) ingar egendom som
inte kan utmaétas inte i konkursboet. Eftersom endast ett varumérke pa vilket pantrétt stiftats
och som saledes dr utmitningsbart med beaktande av den nimnda bestimmelsen i konkursla-
gen och 1 mom. i den foreslagna bestimmelsen kan ingé i ett konkursbo, behovs foreslagna 2
mom. for att sdkerstdlla att varumérket kan ingé i konkursboet &ven utan att pantritt stiftats pa
den. 5 kap. 3 § 2 mom. i konkurslagen mdjliggor att det genom lag foreskrivs att sddan egen-
dom som enligt 1 mom. i regel inte ingar i konkursboet ska ingé i konkursboet.

42 §. Licens. I paragrafen foreskrivs om tillstind som ges for anvdndning av varumairke, dvs.
licens. Genom bestimmelsen genomfors artiklarna 23, 25 och 26 i varumaérkesdirektivet och
bestimmelsen motsvarar till sitt innehll huvudsakligen 34 § i den géllande lagen.

I 1 mom. foreskrivs om mojlighet att ge licens pa ett registrerat eller inarbetat varumaérke eller
pa en varumirkesansdkan. Licensen kan vara exklusiv och dé har endast licenstagaren ritt att
anvénda tecknet eller begrinsad, dvs. parallell, och d& kan flera samtidigt ha rétt att anvéinda
tecknet. Licensen kan vara begrinsad till exempel regionalt eller gélla endast en del av de va-
ror och tjdnster for vilka varumérket sokts eller registrerats.
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I 2 mom. foreskrivs om forbud mot att Gverlata licensritt vidare. En licenstagare far overlata
sin réttighet vidare helt eller delvis endast om sa har avtalats mellan licenstagaren och varu-
mérkesinnehavaren eller varumérkessokanden. Detta géller bdde dverlatande av licensen i sin
helhet till annan eller givande av underlicens.

I 3 mom. foreskrivs om varumérkesinnehavarens rittskyddsmedel mot licenstagaren i situat-
ioner med avtalsbrott. Genom bestimmelsen genomfors artikel 25.2 i varumirkesdirektivet
och den &r ny jamfort med den géllande lagen.

Enligt bestimmelsen kan varumérkesinnehavaren &beropa de réttigheter som varumaérket ger
mot en sddan licenstagare som bryter mot bestimmelserna i licensavtalet, nir det géller avta-
lets giltighetstid, anvandningsformen eller anvandningsomradet for tecknet eller omfattningen
av de varor eller tjdnster som avtalet omfattar. Bestimmelsen géller séledes fall dar licenstaga-
ren till exempel anvint tecknet fast licensavtalet redan upphort att gélla, i en annan form 4n
vad som hade avtalats, inom ett annat geografiskt omrade 4n vad som hade avtalats, i varor el-
ler tjanster som licensavtalet inte omfattat eller tillverkat sédana varor eller utfort sddana tjéns-
ter som inte uppfyllt de kvalitetskriterier som faststélldes i avtalet.

Bestimmelsen gor det mojligt for varumérkesinnehavaren att vidta réttsliga atgarder mot li-
censtagaren forutom pa basis av avtalsbrott d&ven pa basis av till exempel bestimmelser om in-
trang i varumaérke.

I 4 mom. foreskrivs om licenstagarens mdjlighet att vidta réttsliga atgérder i intrangsfall. Ge-
nom bestdimmelsen genomfors artikel 25.3 i varumérkesdirektivet. Enligt 45 § 1 den géllande
lagen anses bade varumirkesinnehavaren och en i registret antecknad innehavare av exklusiv
licens vara parter i drende som giller intrdng i varumirke. Enligt direktivet dr varumérkesin-
nehavaren i regel den som har rétt att vidta réttsliga atgérder i intrdngsfall. Aven licenstagaren
kan dock under vissa forutsdttningar inleda atgérder. I direktivet gors inte atskillnad mellan
huruvida licensen antecknats i registret eller inte. I artikel 18.2 1 Singaporekonventionen kon-
stateras att det for deltagande 1 handldggningen av intrangsdrende som varumérkesinnehavaren
inlett inte kan forutsittas att licensen antecknats i registret.

Enligt den foreslagna bestimmelsen kan licenstagaren i regel inleda réttsliga &tgérder 1 friga
om intrang i varumérket endast om varumérkesinnehavaren ldmnar sitt samtycke till det, eller
om inte ndgot annat avtalats. Samtycket till att inleda réttsliga atgirder kan ha getts redan 1 li-
censavtalet eller senare separat. Varumirkesinnehavaren kan ge sitt samtycke till eller tréiffa
overenskommelse i frigan med béade licenstagare som har exklusiv licens och licenstagare
som har parallell licens. Licensen behdver inte vara antecknad i varumérkesregistret.

En licenstagare som har exklusiv licens behdver dock inte varumérkesinnehavarens samtycke
eller 6verenskommelse i fradgan, utan kan inleda réttsliga atgérder, om varumérkesinnehavaren
inte sjdlv inom skélig tid efter att ha fatt kinnedom om intranget vidtar atgérder betrdffande
intranget. Licenstagaren med exklusiv licens bor séledes ha informerat varumérkesinnehava-
ren om ett intrdng som licenstagaren upptiackt och gett innehavaren mgjlighet att sjalv vidta
atgarder.

168 § 2 mom. i den foreslagna lagen foreskrivs om licenstagarens ritt att vicka faststéllelseta-
lan.

1 5 mom. foreskrivs om licenstagarens ratt att krdva erséttning for den skada som licenstagaren
lidit 1 samband med talan om intrdng som varumérkesinnehavaren vickt. Genom bestdimmel-
sen genomfors artikel 25.4 1 varumérkesdirektivet. I artikel 19.2 i Singaporekonventionen be-
stdms att anteckning om licens i registret inte kan stdllas som forutséttning for licenstagarens
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ratt att fa ersdttning for intrdng i mérke som licensen avser vid intrangshandldggning som va-
rumérkesinnehavaren inlett.

Aven om licenstagaren allts4 inte skulle ha ritt att sjilv inleda rittsliga 4tgirder i enlighet med
4 mom., har licenstagaren alltid rétt att ansluta sig till en talan som varumérkesinnehavaren
vackt for att fa ersdttning. Licenstagaren har denna ratt, vare sig licensen antecknats i varu-
maérkesregistret eller inte.

43 §. Registeranteckning om licens. 1 paragrafen foreskrivs om anteckning av licens i varu-
mérkesregistret och om registeranteckningens réttsverkningar. Bestimmelsen &r tillimplig
endast pa pagéende varumirkesansokningar och pé registrerade varumérken, inte inarbetade
varuméarken. Genom bestdmmelsen genomfors artikel 25.5 i varumérkesdirektivet och den
motsvarar till sitt innehall huvudsakligen 34 § 1 och 2 mom. i den géllande lagen samt 15 § i
varumirkesforordningen.

Med avvikelse fran 34 § 1 mom. i den géllande lagen foreskrivs i paragrafen inte langre om
mdjlighet att véigra anteckna licens, om anvindningen av det tecken som licensen avser ér vil-
seledande. I artikel 17.4 1 Singaporekonventionen finns ett forbud mot att stilla andra krav pa
anteckning av licens &n vad som konstateras i artikeln och de relevanta tillimpningsforeskrif-
terna. P& grund av detta kan det for anteckning av licens inte stéllas ett sddant krav att licens-
tagarens anvéndning av mérket inte ska vara vilseledande.

I 1 mom. foreskrivs om anteckning av licens i varuméirkesregistret. Nytt jaimfort med den gil-
lande lagen é&r att det i enlighet med artikel 26 i varumirkesdirektivet foreskrivs att licens
ocksa kan antecknas for padgdende varumirkesansokan, inte enbart for registrerat varumairke.
Om licensen antecknats 1 varumirkesansokan, overgar licensen pa det registrerade varumaér-
ket, om ansokan senare registreras.

Licens antecknas i varumérkesregistret p& begiaran. Anteckning om licens i varumaérkesregist-
ret ar inte obligatorisk och ingen forutsattning for att licensen ska trdda i kraft eller vara giltig.
Ansodkan om anteckning av licens i varumarkesregistret gérs hos PRS. Narmare bestimmelser
om innehallet i begidran om anteckning och bilagor utfardas enligt 44 § genom férordning av
statsradet. Vid PRS handldggs begidran om anteckning i enlighet med 44 §.

I bestimmelsen foreskrivs dessutom om vem som kan begira att licens antecknas i varumér-
kesregistret. Bestimmelsen motsvarar 15 § i varuméarkesforordningen, men dar ndmns dessu-
tom sarskilt varumarkessokandens mojlighet att begira anteckning av licens. En anteckning
om licens kan begiras av sokanden eller innehavaren samt licenstagaren. Licensgivaren ska
vara en sokande eller innehavare av varumérket som antecknats i registret. I enlighet med 45 §
anses som varumérkessokande eller varumérkesinnehavare den som senast antecknats som so-
kande eller innehavare i varumairkesregistret. Om licensgivarens réttighet séledes baserar sig
pa overlételse, ska dverlatelsen antecknas i registret innan anteckningen om licens godkénns.

I 2 mom. foreskrivs om réttsverkningarna gentemot tredje man av licens som antecknats i va-
rumirkesregistret. Bestimmelsen utgdr nationell reglering och motsvarar huvudsakligen 34 §
2 mom. i den gillande lagen. Med avvikelse fran den gillande bestimmelsen utstracks i den
foreslagna bestdmmelsen réttsverkan forutom till forvérvare som ér i god tro dessutom till alla
tredje méin som é&r i god tro.

Anteckning om licens i varuméarkesregistret dr pa det sitt som konstateras i 1 mom. inte obli-
gatorisk, men kan rekommenderas for att registeruppgifterna ska vara fullstindiga. Licensen
ar bindande 1 parternas inter partes-férhéllande &dven utan anteckning i varumérkesregistret. En
sddan licens som inte har antecknats i varumaérkesregistret dr dock inte bindande gentemot
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tredje man som handlat i god tro. D& &ar det till exempel fraga om en situation dir det for
samma varumérke beviljats tva exklusiva licenser eller varuméirket efter beviljandet av licen-
sen Overlatits till ndgon annan. En senare licenstagare eller forvérvare behéller sin forvérvade
ratt till varumérket eller varumérkesansokan, om den tidigare licensen inte hade antecknats i
varumadrkesregistret och den senare licenstagaren inte visste och inte heller borde ha vetat om
den tidigare licensen nér det avtalades om licensen eller Gverldtelsen. En licens som anteck-
nats 1 varumérkesregistret dr pad motsvarande sétt ocksa bindande for till exempel senare pant-
havare. Om licensen inte har antecknats i varumérkesregistret, dr den inte heller bindande for
varumirkessokandens eller varumérkesinnehavarens borgenérer. Nar det géller varumérkesso-
kandens eller varumirkesinnehavarens borgenérer har god tro inte inverkan i drendet.

I 3 mom. foreskrivs om avforande av licensanteckning ur varumérkesregistret. PRS ska avfora
anteckningen om licens ur varuméirkesregistret, nér det visas att licensen upphort eller nér li-
censtagaren begér det. I regel forutsitter avforande av licensanteckningen ur varumérkesre-
gistret ett avtal mellan varumirkesinnehavaren eller licenstagaren eller nagon annan bifallande
viljeyttring om avforande eller upphérande av licensen. Avforande av anteckningen om licens
kan ockséd genomforas genom ensidigt meddelande, om det kan visas att anteckningen om li-
cens kan avforas pa enbart ena partens meddelande. Parterna kan till exempel i licensavtalet
ha kommit 6verens om att anteckningen om licens kan avforas pa begiran av enbart en part el-
ler sa har avtalet géllt for viss tid och det visas att det upphort att gilla. En licenstagare 1 vars
intresse anteckningen om licensen i registret sérskilt ligger, kan i alla situationer begéra att an-
teckningen avfors ur registret.

44 §. Begdranden om anteckning och dndring. 1 paragrafen foreskrivs om begéranden om an-
teckning och adndring som géller varumérkesansokningar eller varumérkesregistreringar, hand-
laggning av begdranden och bemyndigande att utfirda forordning i detta sammanhang. Be-
stimmelsen géller bl.a. begdran om éndring av tecken enligt 25 §, avférande ur varumaérkesre-
gistret enligt 36 §, begédran om anteckning av Overlételse av varumérke enligt 38 §, begéran
om anteckning av pantsdttning av varumérke enligt 40 § samt begéran om anteckning av li-
cens enligt 43 §. Bestimmelsen &r ocksa tillimplig pa andra begdranden om éndring av varu-
mérkesansdkan eller varumérkesregistrering, som till exempel begdranden om dndring av om-
bud.

I 1 mom. konstateras att anteckningar om Overlételse, pantséttning eller licens som avser ett
varumirke eller en varumérkesansokan eller ndgon annan &ndring betrdffande en varumaérkes-
ansokan eller en varumaérkesregistrering kan begéras hos PRS. Bestimmelser om det ndrmare
innehéllet i dessa begédranden utfardas genom forordning av statsradet. I forordningen ska det
definieras vilka uppgifter begidranden om éndring och olika begidranden om anteckning bor in-
nehélla. De begirda uppgifterna motsvarar huvudsakligen det som anges i 13—16 § i den gél-
lande varumirkesforordningen. En begiran ska innehalla bl.a. uppgifter om den som framstal-
ler begdran, uppgift om till vilken varumirkesansdkan eller varuméarkesregistrering begéran
riktas och om den riktas till samtliga varor och tjanster och vilken dndring eller anteckning
som begirs. Dessutom faststills 1 fraga om Overlatelser, pantséttningar och licenser ndrmare
de handlingar som visar att réttighet foreligger som forutsatts i varje enskilt fall och faststills
hur rittighetens giltighetstid ska visas.

I 2 mom. foreskrivs om handlaggningen av begéranden enligt I mom. Om begéran om anteck-
ning eller &ndring ar bristfillig eller den som framfor begéran inte betalar den avgift som fore-
skrivits for begéran, sdtter PRS ut en tidsfrist pd tvd ménader for avhjélpande av bristen, gi-
vande av utlatande och presentation av utredning Bestimmelser om de avgifter som tas ut for
begidran finns i lagen om avgifter for Patent- och registerstyrelsens prestationer och i bestdm-
melser som har utfirdats med stod av den. Den som framfor begéran ska betala den avgift som
foreskrivits for begédran. Begéran framfors oftast av varumérkessokanden eller varumérkesin-
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nehavaren, men beroende pd den anteckning eller dndring som begérs, kan till exempel for-
véarvaren, panthavaren, licenstagaren eller ombudet framfora begéran. Avhjilpande av en brist
1 begéran kan till exempel vara att en obetald avgift betalas. En utredning eller ett utlatande
kan gilla till exempel visande av pantrétten eller licenstagarens ritt.

Den foreslagna bestimmelsen innehaller dessutom en hénvisning till 21 § 2 och 3 mom. samt
till 22 §. En begéran om anteckning eller dndring forfaller i enlighet med 21 § 2 mom., om den
som framfor begéran inte inom den utsatta tiden avhjilper bristen, ger sitt utlatande eller pre-
senterar utredning. Om den som framfor begéran har gett utlatande eller presenterat utred-
ning, men begéran dven dérefter &r bristfillig, avvisas begéran i enlighet med 21 § 3 mom.
PRS kan dock ge en ny uppmaning, om det finns anledning till det. Om begéran forfallit, kan
handldggningen av begiran fortsittas i enlighet med 22 §, om sdkanden begér fortsatt hand-
laggning inom tvd manader fran utgangen av den utsatta tiden och uppfyller de villkor som
anges i 22 §.

45 §. Varumdrkessékande och varumdrkesinnehavare. 1 paragrafen foreskrivs om vem som
betraktas som varumérkets rtta innehavare 1 ett tvistemél eller annat drende som géller varu-
marke. Bestimmelsen utgdr ny nationell reglering. Motsvarande bestimmelser finns i andra
lagar om immateriella rittigheter, sdsom patentlagen (550/1967, 44 § 3 mom.), lagen om nyt-
tighetsmodellrdtt (800/1991, 28 § 3 mom.) och ménsterrdttslagen (221/1971, 27 § 3 mom.).
Genom bestdmmelsen skapas sa kallad passiv saklegitimation.

I tvistemél eller annat maél eller drende som géller ett registrerat varumérke anses varumérkes-
innehavaren vara den som senast antecknats som innehavare i varumérkesregistret. I tvistemal
eller annat mal eller drende som géller en varumirkesansdkan anses pd motsvarande sitt va-
rumirkessokanden vara den som senast antecknats som sokande i varuméarkesregistret. I ett
tvistemal eller annat mal eller &rende som géller en internationell registrering anses varumér-
kesinnehavaren vara den som senast antecknats som innehavare i den internationella byrans
varumdrkesregister. | frdga om internationella registreringar dr séledes uppgifterna om inne-
havare i den internationella byrdns varumirkesregister av betydelse, inte de uppgifter som
finns i PRS:s varumérkesregister.

Som tvistemél eller andra mal eller &renden som bestéimmelsen omfattar betraktas bl.a. in-
vindningsidrenden samt drenden som géller intrdng i samt upphévande eller ogiltigforklaring
av varumirke. Med tanke pé registermyndigheten innebér bestimmelsen att PRS alltid kan
skicka delgivningar till en person som antecknats i varumérkesregistret.

Bestimmelsen innebér att ett drende som géller varumérket kan inledas mot den som enligt
varumarkesregistret &r varumérkesinnehavare eller varumérkessokande. Denna passiva sakle-
gitimation ligger i tredje mans intresse. Tredje man méste kunna lita pa att denne till exempel
vid véckande av talan mot den person som antecknats som innehavare i varumérkesregistret
inte fir en invindning att varuméirket overgatt till nigon annan. Bestimmelsen innebér inte att
en Overlatelse av varumérke som inte antecknats i varumirkesregistret blir ogiltig. I bestdm-
melsen foreskrivs endast om det mot vem ett tvistemal eller ett annat mal som géller varumér-
ket kan anhidngiggdras. Avgdrandet av ett tvistemél eller annat mal eller drende géller ocksa
gentemot en eventuell senare forvérvare.

Diremot har det inte ansetts behovligt att foreskriva om aktiv saklegitimation. Om till exem-
pel den innehavare av varumarkesrétt som antecknats i registret vill vacka talan om intrang i
varumirkesrdtt trots att varumirkesritten redan Gvergatt till ndgon annan, méste svaranden
kunna gora en inviindning om att motparten inte dr den rétta kdranden, 4ven om den nya inne-
havaren av varumaérkesritten inte antecknats i varumérkesregistret.
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6 kap. Upphdvande och ogiltigférklaring av varumaérke

I kap. 6 foreskrivs om frdgor som anknyter till upphdvande och ogiltigforklaring av varu-
mérke. I borjan av kapitlet foreskrivs om omsténdigheter som dr gemensamma for bade det
administrativa forfarandet och domstolsforfarandet for upphédvande eller ogiltigforklaring,
sasom grunder for upphdvande och ogiltigforklaring, visande av verkligt bruk samt verkning-
arna av upphdvande och ogiltigforklaring. Det administrativa forfarandet for upphévande eller
ogiltigforklaring skiljer sig 1 friga om tillimpningen av dessa dock frén domstolsforfarandet
pa det sitt att yrkandena i det administrativa forfarandet endast kan gilla registrerade varu-
mérken, inte inarbetade varumérken, sdisom framgér av ordalydelsen i foreslagna 54 §. Senare
1 kapitlet foreskrivs det om det administrativa forfarandet for upphédvande eller ogiltigforkla-
ring och de forfaringsregler som iakttas i samband med den. Bestimmelser om upphivande
och ogiltigforklaring i domstol pa basis av talan finns i slutet av kapitlet, i 58—60 §.

Grunder for upphévande och ogiltigforklaring och deras verkningar

46 §. Avsaknad av verkligt bruk. 1 paragrafen foreskrivs om upphidvande av varumirke pé
grund av avsaknad av verkligt bruk. Bestimmelsen motsvarar till sitt innehall 26 § 2 och 3
mom. i den géllande lagen och den genomfor artiklarna 16 och 19 i varuméirkesdirektivet. Be-
stimmelser om verkningarna av upphivande av varumaérke finns i 51 §.

Enligt / mom. kan en varuméirkesregistrering upphévas, om varumérkesinnehavaren inte har
tagit varumarket i verkligt bruk inom fem &r fran registreringen i fraga om de varor eller tjéns-
ter for vilka varumérket registrerats, eller om sadant bruk har varit kontinuerligt avbrutet i
minst fem &r och varumérkesinnehavaren inte lagger fram giltiga skil for underlaten anvand-
ning. Bestimmelsen motsvarar artikel 19.1 i direktivet. I 26 § 1 den gillande lagen konstateras
att det ska finnas godtagbara skil for att varumérket inte varit bruk. I den foreslagna bestdm-
melsen har termen godtagbart skél dndrats till giltigt skdl. Denna dndring &r stilistisk och syf-
tar inte till att &ndra réttsléget. Termen “giltigt skél” motsvarar ordalydelsen i artikel 16 i di-
rektivet. Bestimmelser om berdkningen av tidsfristen pa fem ar och om vad som utdver det i
motiveringen till 1 mom. konstaterade anses som verkligt bruk av varumérket finns i 2 och 3
mom. i den foreslagna paragrafen.

I'skél 31 i varumérkesdirektivet motiveras kravet pd anvéindning med att varumérken fyller sitt
syfte att sérskilja varor eller tjdnster endast om de faktiskt anvénds pa marknaden. Ett krav pé
att ett varuméarke faktiskt anvénds dr ocksé nodvandigt for att minska det totala antalet varu-
mérken och antalet tvister dem emellan.

Enligt bestimmelsen ska varumérkesinnehavaren inom fem &r frén registreringen i Finland ta
varumarket 1 verkligt bruk for de varor eller tjénster for vilka varumaérket registrerats. Ett va-
rumirke kan ocksa upphévas, dven om det varit i verkligt bruk efter registreringen, om bruket
senare varit kontinuerligt avbrutet i fem é&r. I rattspraxisen vid Europeiska unionens domstol
har verkligt bruk ansetts innebéra att varuméirket faktiskt anvinds. Verkligt bruk av varumirke
utgdrs inte av anviandning som &r fiktiv, dvs. som enbart har till syfte att bibehélla rétten till
varumirket. Det ska vara frdga om en faktisk anvéindning som é&r forenlig med varumérkets
grundldggande funktion som ar att garantera konsumenten eller slutanvindaren varans eller
tjénstens ursprung, sa att det &r mojligt att utan risk for forvéxling sérskilja denna vara eller
tjanst fran andra med ett annat ursprung (dom av den 9 december 2008, Verein Radetzky-
Orden, C-442/07, EU:C:2008:696, punkt 13).

Verkligt bruk av varumaérket forutsitter att det anvdnds pad marknaden for de varor eller tjéns-

ter som skyddas av varumaérket och inte endast inom det berdrda foretaget. Skyddet av varu-
mérket och de verkningar som dess registrering har i férhallande till tredje man kan inte fort-
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sdtta att gélla om varumaérket forlorar sitt kommersiella existensberéttigande, vilket bestér i att
skapa eller bibehalla avsattningsmojligheter for de varor och tjanster som bér det kdnnetecken
som utgodr mérket, i forhéllande till andra foretags varor och tjénster. Vid beddmningen av
huruvida kravet pé verkligt bruk av varumérket &r uppfyllt ska det tas hénsyn till samtliga om-
standigheter och forhallanden som kan styrka att mérket faktiskt utnyttjas kommersiellt, i syn-
nerhet till sddan anvéndning som anses vara berittigad i den berérda ekonomiska sektorn for
att bibehalla eller skapa marknadsandelar for de varor och tjanster som skyddas av varumér-
ket. Vid bedomningen av omstédndigheterna i det enskilda fallet kan det sdledes vara motiverat
att ta hénsyn sérskilt till vilken slags vara eller tjénst det &r fraga om och vad som kdnneteck-
nar den aktuella marknaden. Det kan hirvid dven vara motiverat att beakta i vilken omfattning
och hur ofta mérket har anvénts. Det ér séledes inte alltid nddvéndigt att anvéndningen ar
kvantitativt betydande for att kravet pa verkligt bruk ska anses vara uppfyllt, eftersom detta
beror pa den berorda varans eller tjanstens egenskaper pa marknaden (dom av den 11 mars
2003, Ansul BV, C-40/01, EU:C:2003:145, punkterna 35-39).

Helsingfors hovrétt har ansett att det till exempel av verkligt bruk av varumérke avsett for
livsmedel kan forutséttas att produkter som varumérket skyddar finns tillgdngliga for kunder
pa marknaden (dom av den 3 juli 2014, Helsingfors hovritt:2014:1443, Helmi). I drendet be-
aktas bl.a. varornas art samt dagligvaruhandelns sirdrag.

Varumérket ska anvindas i de varor och tjinster som det registrerats for. Om varumérket inte
tagits 1 bruk eller om anvéndningen varit kontinuerligt avbruten i fem ar, kan utdver risken for
upphdvande av varumérket dven den andra parten aberopa avsaknad av verkligt bruk i enlighet
med 34 och 49 §. Ovanndmnda bestimmelser tillimpas dock inte pa varumérke, om det fun-
nits ett giltigt skl for underlatenheten att anvéinda market.

I artikel 19.1 i TRIPS-avtalet finns bestimmelser om upphévande av varumairkesregistrering
pa grund av att mérket inte anvénds och om giltiga skél till detta. Omsténdigheter utanfor va-
rumirkesinnehavarens kontroll, som utgdr hinder for bruk av varumérket, sdsom importre-
striktioner eller andra statliga krav betraffande de varor eller tjanster som skyddas av varu-
market, ska anses vara giltiga skal till att varumairket inte brukas. Det har ansetts att den defi-
nition av begreppet giltiga skil som ges i artikel 19.1 1 TRIPS-avtalet kan anvindas vid tolk-
ningen av det motsvarande begreppet giltiga skél som anvénds i direktivet. (dom av den 14
juni 2007, Haupl, C-246/05, EU:C:2007:340, punkt 48). Europeiska unionens domstol har i
sin réttspraxis konstaterat att hinder som har ett sddant tillrackligt direkt samband med ett va-
rumarke att det medfor att det 4r omdjligt eller orimligt att anvinda varumérket och som ligger
utanfor varumérkesinnehavarens kontroll kan utgora giltiga skél for att varumérket inte an-
vants. (Haupl, C-246/05, punkt 54).

Det aktuella hindret méste inte nddvandigtvis medfora att det blir omdjligt att anvidnda varu-
mérket for att det ska anses ha ett tillrickligt direkt samband med varumérket, utan ett sadant
samband kan dven anses finnas nér hindret medfor att det dr orimligt att anvdnda varumérket.
Om ett hinder dr av sadan art att det allvarligt 4&ventyrar en lamplig anvandning av varumarket
kan det ndmligen inte anses rimligt att begéra att varumirkesinnehavaren ska anvénda det
dnd4. Som orimligt kan anses till exempel att det begérs att en varumérkesinnehavare ska salu-
fora sina varor i konkurrenternas afférer. I sddana fall 4r det inte rimligt att begéra att varu-
mérkesinnehavaren ska &ndra sin afférsstrategi for att trots allt kunna anvénda varumérket
(Haupl, C-246/05, punkt 53).

Helsingfors hovritt har ansett att ett sddant hinder som utgdr ett bestdende hinder for anvénd-
ningen av varumérket inte kan betraktas som ett godtagbart skil (dom av den 29 november
2013, Helsingfors hovritt:2013:3136, Voimariini, besvérsritt beviljades inte). Inte heller det
allménna ekonomiska léget, finanskrisen eller andra niringsidkares péstddda missbruk av va-
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rumérket dr godtagbara skil for att inte anvidnda varumérket (Helsingfors hovritt:2014:1443,
Helmi).

I 2 mom. foreskrivs om den tidpunkt fran vilken femarsperioden i enlighet med 1 mom. berék-
nas. Genom bestdimmelsen genomfors artikel 16.2—-3 i varumérkesdirektivet och bestimmelsen
ar ny jamfort med den géillande lagen.

Den femarsperiod efter registreringen som avses i 1 mom. riknas frdn den dag da det inte
langre kan framstéllas invindning mot varumaérket, dvs. nér invéindningstiden péa tva ménader
gétt ut. Om en invéndning har blivit anhéngig, rdknas femérsperioden fran den dag da det be-
slut som avslutar invéindningsforfarandet har vunnit laga kraft eller invindningen har aterkal-
lats.

I friga om internationella registreringar rdknas femarsperioden fran den dag da varumérket
inte ldngre kan avslés eller d& invindning inte langre kan goras mot registreringen. Om en in-
vindning har anhéngiggjorts mot en internationell registrering, riknas feméarsperioden frén
den dag dé det beslut som avslutar invéindningsforfarandet har vunnit laga kraft eller invénd-
ningen har aterkallats. Om PRS i enlighet med 92 § har underréttat om vdgran som grundar sig
pa absoluta eller relativa avslagsgrunder, riknas femarsperioden fran den dag dé vigran vunnit
laga kraft.

Den dag fran vilken berdkningen av femérsperioden borjar antecknas, pé det sétt som ndmns i
motiveringen till 26 § 1, i varumérkesregistret.

Ett varumédrke kan upphévas ocksa i situationer dar mérket efter registreringen tagits i bruk,
men avslutas senare och anviandningen varit kontinuerligt avbruten i minst fem &r. DA ar den
dag som antecknats i registret inte bestimmande nir det faststills fran och med vilken tid-
punkt underlétenheten att anvdnda miérket rdknas, utan avsaknaden av anvéndning i fem ar réa-
knas fran det att mérkets verkliga bruk upphort.

I 3 mom. foreskrivs om omstidndigheter som kompletterar det verkliga bruket. Genom be-
stimmelsen genomfors artikel 16.5 i varumarkesdirektivet.

Som verkligt bruk av varumirke betraktas anvéndning av varumirket i en form som avviker
fran det registrerade mérket endast till sddana delar att avvikelsen inte paverkar varumaérkets
sarskiljningsféormaga. Varumarket kan alltsa ocksa anvindas i en form som avviker nagot fran
det registrerade mérket. Detta motsvarar d4ndé bruk av varumirket i enlighet med 1 mom. Av-
vikelsen har syftat till att ge innehavaren av det registrerade varumérket mojlighet att kunna
variera kénnetecknet nédr innehavaren utnyttjar det kommersiellt for att bittre kunna anpassa
det till de krav som uppkommer vid saluforingen och i samband med reklam for de ifrdgava-
rande varorna eller tjédnsterna (dom av den 18 juli 2013, Specsavers, C-252/12,
EU:C:2013:497, punkt 29).

Det anvénda tecknet far dock avvika frén det registrerade mérket endast sé att dess sdrskilj-
ningsformaga inte fordndras. Inverkan pa varumérket sérskiljningsforméga avviker frén krite-
riet 1 friga om helhetsintryck enligt 25 §. Séledes beddms en dndring av tecknet enligt 25 §
och anvindning av tecknet i annan form 4n den registrerade pa olika satt.

Unionens allménna domstol har bedomt anvéndning av tecken i en form som avviker fran den
registrerade 1 sitt avgérande T-146/15 (dom av den 13 september 2016, hyphen mot EUIPO,
T-146/15, EU:T:2016:469), som géllde tolkningen av artikel 15.1 andra stycket a i forordning
nr 207/2009, som motsvarar artikel 16.5 i varumirkesdirektivet. I sitt avgorande ansag dom-
stolen att 1 sddana situationer, nir det kdnnetecken som anvinds kommersiellt endast forsum-
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bart skiljer sig fran den form i vilken det &r registrerat pa sé sétt att de tva kdnnetecknen vid en
helhetsbedomning kan anses motsvara varandra, foreskrivs i den ovanndmnda bestimmelsen
att skyldigheten att anvéinda det registrerade varumérket kan uppfyllas genom att bevis om an-
vindning inges betrdffande den form av kénnetecknet som anvénts i handeln (punkt 27 i do-
men).

Enligt ovanndmnda avgoérande av unionens allménna domstol ska det vid avgorandet av om
det registrerade varumérkets sirskiljningsformaga har fordndrats provas huruvida de be-
standsdelar som tillforts &r sdrskiljande och dominerande. Denna beddmning ska grundas pé
de inneboende egenskaperna hos var och en av dessa bestandsdelar och pa hur de har placerats
i forhéllande till andra bestdndsdelar i varumérket. Vid en sédan provning ska det dven tas
hansyn till de inneboende egenskaperna, och i1 synnerhet graden av sdrskiljningsférmaga, hos
det éldre varumérke som endast anvinds sadsom en del av ett sammansatt varumérke eller till-
sammans med ett annat varuméarke. Ju ldgre sérskiljningsformaga detta varumaérke har, desto
lattare fordndras det ndmligen av att en bestdndsdel som sjélv ar sdrskiljande tillfogas, och
desto mindre 4r mdjligheten att varumérket uppfattas som en upplysning om varans ursprung.
Detta resonemang giller &ven omvént. Nér ett varumérke utgors eller &r sammansatt av flera
bestandsdelar och en eller flera av dessa inte dr sédrskiljande, innebar inte den omsténdigheten
att dessa bestdndsdelar dndras eller utesluts att sdrskiljningsformégan hos varumérket som
helhet paverkas. Dessutom forutsitts att de bestdndsdelar som tillfors det registrerade varu-
mérket inte fordndrar sirskiljningsformégan hos varumirket i dess registrerade form (hyphen
mot EUIPO, T-146/15, punkterna 28-31).

Om ett varumirke i enlighet med bestimmelsen anvénds i en form som avviker fran det regi-
strerade mérket, saknar det vid beddmningen av om varumaérket varit i verkligt bruk betydelse
om dven mirket i avvikande form har registrerats for innehavaren.

I 2 punkten i den foreslagna bestimmelsen nédmns att som verkligt bruk av varumérke i enlig-
het med 1 mom. dessutom anses anbringande av tecknet pa varor eller deras forpackningar
endast for exportdndamal.

Enligt 3 punkten i den foreslagna bestimmelsen anses som verkligt bruk av varumirke an-
vindning som sker med varumérkesinnehavarens samtycke. Anvindning av varumérke med
innehavarens samtycke, till exempel pa basis av licens, jdmstélls med att varumérket anvénds
av innehavaren. Aven till exempel en distributor eller dterforséljare av varor kan anvénda va-
rumérket med innehavarens samtycke. Aven om varumérkesinnehavaren alltsa inte sjélv an-
vant varumarket alls, kan varumérket anses ha varit 1 verkligt bruk och kan inte upphévas pa
grund av avsaknad av bruk om nagon har anvént det med innehavarens samtycke.

Enligt 4 mom. upphévs registreringen dock inte om varumérket har varit i verkligt bruk efter
utgdngen av femarsperioden da varumérket inte anvdndes, men innan ansokan eller talan om
upphédvande blev anhdngig. Da beaktas dock inte sddan anvdndning av varumérket som har
skett inom tre manader fore anhdngiggorandet av ansokan eller talan om upphdvande, om for-
beredelserna for bruket av varumérket inleds forst efter det att varuméarkesinnehavaren har fétt
kidnnedom om att en ansdkan eller talan om upphévande kan inledas. Innehavaren fér kénne-
dom om att det &r mdjligt med ansdkan eller talan om upphdvande senast nir ansokan inldm-
nas eller talan vécks, men tidpunkten kan ocksa vara tidigare, till exempel att motparten kon-
taktar innehavaren direkt. Bestimmelsen motsvarar till sin ordalydelse 26 § 2 mom. i den gil-
lande lagen och den genomfor artikel 19.3 i varumarkesdirektivet.

I 5 mom. anges att om underlatenhet att anvéinda varumaérket foreligger endast for en del av de

varor eller tjanster for vilka varumérket har registrerats, kan registreringen upphéivas endast i
frdga om dessa varor eller tjénster. Med andra ord kan varumirket upphévas endast i friga om
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de varor och tjanster dir det inte varit 1 verkligt bruk. Bestimmelsen motsvarar 26 § 3 mom. i
den géllande lagen och genomfor artikel 21 i varumérkesdirektivet.

47 §. Varumdrket blir en allmdn beteckning eller blir vilseledande. 1 paragrafen foreskrivs om
att ensamritt till varumérke upphédvs nér ett varumaérke blir en allmén beteckning eller blir vil-
seledande. Delvis med avvikelse fran 26 § 1 mom. i den géllande lagen kan ensamritt till va-
rumérke inte langre upphivas pé den grunden att varumérket forlorat sin sirskiljningsférméga
av annat skil dn att det blivit en allmén beteckning eller pa grund av att det borjat strida mot
lag, allmén ordning eller god sed. Det att varumaérket blivit en allmén beteckning 4r endast en
situation dar varumérket forlorat sin sérskiljningsformaga. Ett varumérke kan forlora sin sér-
skiljningsformaga ocksa av annat skél dn detta. Eftersom upphédvandet i artikel 20 a i direkti-
vet har begrinsats endast till situationer dar varumarket blivit en allmén beteckning, foreskrivs
det inte 1 mer omfattande man om att varuméarke upphidvs pa grund av avsaknad av sérskilj-
ningsforméga. Avsikten med &ndringen har varit att till denna del fa regleringen att overens-
stimma med direktivet. Avsaknad av sdrskiljningsformaga samt stridande mot allmén ordning
och god sed ér dock i enlighet med 12 § grunder for ogiltigforklaring av varumérke.

I 1 mom. foreskrivs att varumérke upphévs, om det efter registreringen eller inarbetningen har
blivit en allmin beteckning eller blivit ett vilseledande uttryck. Bestimmelsen har samband
med 12 § i lagforslaget, enligt vilken séddana tecken inte registreras. Bestimmelser om verk-
ningarna av upphévande av varumaérke finns i 51 §.

Enligt 1 mom. [ punkten 1 den foreslagna bestimmelsen kan ensamritt till varumérke uppha-
vas, om varumairket efter registreringen eller inarbetningen till f61jd av varumérkesinnehava-
rens handlande eller passivitet har blivit en i ndringsverksamhet allmént anvand beteckning for
sadana varor eller tjanster for vilken det registrerats eller inarbetats. Genom bestimmelsen ge-
nomfors artikel 20 a i varumirkesdirektivet. Ett varumérke kan bli en allméint anvénd beteck-
ning som ett resultat av badde innehavarens aktivitet och innehavarens passivitet. I réttspraxi-
sen vid Europeiska unionens domstol har det ansetts att hdvning av registrerat varumérke pé
grund av forlust av varumaérkets sirskiljningsformaga ska bero pa innehavarens aktivitet eller
passivitet (dom av den 27 april 2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264).

Enligt 1 mom. 2 punkten i den foreslagna bestimmelsen kan ensamrétten till varumérket upp-
hévas, om varumérket efter registreringen eller inarbetningen har blivit vilseledande till {6ljd
av varumérkesinnehavarens eget bruk eller anvéindning som skett med innehavarens samtycke.
Bestimmelsen motsvarar i fraga om den vilseledande karaktiaren 26 § 1 mom. 2 punkten i den
gillande lagen. Bestimmelsen genomfor artikel 20 b i varumérkesdirektivet. I bestimmelsen
ndmns inte sarskilt att ett tecken kan bli vilseledande i synnerhet i friga om varornas eller
tjédnsternas art, kvalitet eller geografiska ursprung. Forteckningen i direktivet dr inte uttom-
mande, utan varumérket kan bli vilseledande dven pa annat sdtt. Bestimmelser om hurdana
varumérken som kan anses vara vilseledande finns i 12 § 1 mom. 5 punkten den foreslagna la-
gen.

Varumirket ska ha blivit vilseledande p& grund av varuméirkesinnehavarens bruk eller an-
vindning som skett med innehavarens samtycke. I réttspraxis har det forutsatts att tecknet ska
ha blivit vilseledande pa grund av varumérkesinnehavarens aktiva verksamhet eller pa grund
av aktiv verksamhet som skett med innehavarens samtycke (t.ex. dom av den 30 mars 2006,
Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215). Den foreslagna bestimmelsen avviker saledes fran den
gillande lagen och omfattar inte ldngre andra situationer dir ett varumarke efter registreringen
eller inarbetningen blivit vilseledande, oberoende av varumérkesinnehavarens handlande.

I 2 mom. foreskrivs att om en grund for upphévande enligt 1 mom. géller endast en del av de
varor eller tjénster for vilka varumérket har registrerats eller inarbetats, upphévs ensamrétten
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till varumarket endast i frdga om dessa varor eller tjanster. Om till exempel ett registrerat va-
rumérke blivit en allmén beteckning endast i frdga om en del varor eller tjénster, kan registre-
ringen upphivas endast till den delen. Bestimmelsen motsvarar i sak 26 § 3 mom. i den gil-
lande lagen. Med avvikelse frén den géllande bestimmelsen ndmns i den foreslagna bestdm-
melsen uttryckligen inarbetning, eftersom 1 mom. dven giller inarbetade varumérken pé det
sétt som beskrivs ovan. Genom den foreslagna bestimmelsen genomfors artikel 21 i varumaér-
kesdirektivet.

48 §. Ogiltigforklaring pd absoluta och relativa grunder. 1 paragrafen foreskrivs om grunder
for ogiltigforklaring av varumaérke. Bestimmelser om verkningarna av ogiltigforklaring finns
nedani 51 §.

Den foreslagna bestimmelsen innehdller en informativ hénvisning till 12 och 13 §, dér det
finns bestimmelser om absoluta och relativa grunder for ogiltigférklaring. Dessutom innehal-
ler bestimmelsen en informativ hénvisning till 15 § om passivitet. Ett varumirke kan ogiltig-
forklaras med stdd av grunder for ogiltigforklaring enligt 12 eller 13 §, om inte nigot annat
foljer av 15 § eller foréndrade forhéllanden. Varumérket ogiltigforklaras inte, om varumérkes-
innehavaren i enlighet med 15 § har tillatit anvdndningen av det yngre varumérket och det
yngre varumarket har sokts i god tro. De grunder som anges i 13 § kommer i friga endast om
innehavaren av den dldre réttigheten inte har tillatit registreringen av det yngre varumarket.
Detta framgér av ordalydelsen i 13 § 4 mom. Varumirke ogiltigforklaras inte heller med stéd
av 12 § 1 mom. 3 punkten som géller avsaknad av sirskiljningsforméga, om varumérket fore
den dag d& ansokan eller talan om ogiltigforklaring anhéngiggérs forvérvat sarskiljningsfor-
méga genom anvédndning i enlighet med 3 mom. Som fordndrade férhallanden anses dessutom
det om varumirkesinnehavaren ger sitt samtycke trots en grund for ogiltigforklaring enligt 13
§. Forhallandena kan ocksa ha fordndrats sé att en grund for ogiltigforklaring som varit till-
lamplig pé varumérke nér det soktes inte langre dr tillimplig vid den tidpunkt dé ansdkan eller
talan om ogiltigforklaring avgors.

49 §. Visande av verkligt bruk i forfaranden for ogiltigfé'rklaring. I 1 mom. foreskrivs att den
som anhdngiggdr ansdkan eller talan om ogiltigforklaring ska pé begéran av innehavaren av
det yngre varumérket visa att det dldre varumérket har varit i verkligt bruk. Det verkliga bru-
ket ska visas, om ogiltigforklaring yrkas med stdd av det dldre registrerade varumérket. Den
som anhanglggor ansokan eller talan om ogiltigforklaring ska visa att varumérket har varit i
verkligt bruk under den femarsperiod som foregick anhingiggdrandet av ansdkan eller talan
om ogiltigforklaring pé det sitt som foreskrivs 1 46 § i1 fraga om de varor eller tjdnster som an-
sokan eller talan géller, eller att det finns giltiga skdl for underlatenheten att anvénda varu-
market. Innehavaren av det dldre registrerade varumaérket ska visa att varumarket varit i verk-
ligt bruk, om registreringsforfarandet for det dldre varumérket har slutforts minst fem ar fore
anhéngiggorandet av ansokan eller talan om ogiltigforklaring. Giltiga skél for att mérket inte
anvénts anges ovan i motiveringen till 46 §. I varumaérkeslagen finns for nérvarande inte na-
gon motsvarande bestimmelse, utan det dr en ny bestimmelse som genomfor artikel 46.1 i va-
rumérkesdirektivet.

12 mom. foreskrivs om visande av verkligt bruk av varumérket for den tidsperiod som foregar
ansoknings- eller prioritetsdagen for det yngre varumirket. Om den femérsperiod som avses i
46 § har 16pt ut fore ansdknings- eller prioritetsdagen for det yngre varumaérket, ska innehava-
ren av det dldre varumérket utdver vad som foreskrivs i 1 mom. dessutom visa att det dldre va-
rumérket tagits 1 verkligt bruk inom den femérsperiod som foregick ansdknings- eller pri-
oritetsdagen, eller visa att det finns giltiga skdl for underlatenheten att anvianda varumérket.
Giltiga skil for att mérket inte anvénts anges ovan i motiveringen till 46 §. Bestimmelsen
motsvarar artikel 46.2 1 varumérkesdirektivet.
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I 3 mom. foreskrivs att det varuméirke som ansdkan eller talan om ogiltigforklaring grundar sig
pa beaktas vid provningen i samband med ansokan eller talan endast i fraga om de varor eller
tjénster for vilka det enligt 1 och 2 mom. har visats vara i bruk eller for vilka det finns giltiga
skél for underlaten anvindning. Bestimmelsen omfattar de situationer dar det verkliga bruket
eller ett giltigt skil for underldten anvidndning har visats for endast vissa varor eller tjénster
under varumérket eller firman. Den foreslagna bestimmelsen i 3 mom. géller behandling av
ansokan eller talan om ogiltigforklaring och paverkar alltsa inte giltigheten for en dldre réttig-
het. Bestimmelsen motsvarar artikel 46.4 i varumérkesdirektivet.

Enligt 4 mom. avslés ansokan eller talan om ogiltigforklaring, om innehavaren av det éldre va-
rumirket inte visar att varumérket har varit 1 bruk eller ett giltigt skl for underléten anvénd-
ning i enlighet med 1 och 2 mom. Avsaknaden av bevis pé verkligt bruk leder i drende som
giller ogiltigforklaring inte till att en dldre rattighet upphévs, utan till att ansdkan eller talan
om ogiltigférklaring inte har framgéng. Bestdmmelsen motsvarar artikel 46.3 1 varuméarkesdi-
rektivet.

I 5 mom. foreskrivs att 1-4 mom. ocksa tillimpas pé firmor och bifirmor. I frdga om firma ut-
g0r bestimmelserna ny nationell reglering. I firmalagen finns inte en uttrycklig bestimmelse
som motsvarar 49 § i lagforslaget. Eftersom en firma ger en liknande ensamritt for innehava-
ren som ett varumérke och réttigheterna sinsemellan utgér registreringshinder och ogiltighets-
grunder, ér det motiverat att tillimpa motsvarande krav pa verkligt bruk ocksa nér det kan yr-
kas att varumérket ogiltigforklaras p& basis av dldre firma eller bifirma. Det 4r motiverat att
forutsdtta verkligt bruk av firmor och bifirmor ocksé dirfor att deras i registret antecknade
verksamhetsomrade ofta anges som storre dn det faktiska anvandningsomréadet och de dé kan
hindra anvindningen av varumaérke i stérre omfattning dn vad som behovs for skyddet for in-
nehavaren av firman eller bifirman.

Enligt 19 § i firmalagen kan registrering av varumérke hidvas, om firman inte varit i bruk un-
der de senaste fem aren och innehavaren av firman inte visar godtagbart skél dértill. Innehava-
ren av firma har till f(’)ljd av den f(’)reslagna bestammelsen inte skyldighet att visa att firman
varit 1 bruk, nér det gatt kortare tid d4n fem &r fran registreringen. Det verkliga bruket av firma
bedoms i enllghet med ﬁrmalagen och réttspraxisen for den lagen. Enligt den foreslagna be-
stimmelsen beaktas firma vid provningen av ansokan eller talan om ogiltigforklaring endast
till den del som det visas att firman varit i bruk eller ett giltigt skél for underlaten anvindning.
Om innehavaren av firman inte visar att firman varit i verkligt bruk eller ett giltigt skél for un-
derlaten anvindning, forkastas ansokan eller talan om ogiltigforklaring.

1-4 mom. tillimpas &ven om det dldre varumirket ar ett EU-varumérke. Da ska det verkliga
bruket av EU-varumérket faststéllas enligt artikel 18 i forordningen om EU-varumérken. Ge-
nom bestdmmelsen genomfors i friga om EU-varumérken artikel 46.5 i varumaérkesdirektivet.

50 §. Avsaknad av sdrskiliningsformdga eller vilkdndhet hos dldre varumdrke som hinder for
ogiltigforklaring av varumdrke. Enligt det inledande stycket i paragrafen kan ett varumérke
inte ogiltigforklaras med stod av dldre varumirke, om en situation som avses i punkterna 1-3
har forelegat vid ansoknings- eller prioritetsdagen for det yngre varumérket. Genom bestdm-
melsen avviks frdn huvudregeln att ogiltigheten beddms i enlighet med den dag dé ansdkan el-
ler talan om oglltlgforklarlng anhéngiggjordes. De situationer som avses i paragrafen giller
fall dér ett dldre varumérke pa varumaérkets ansoknings- eller prioritetsdag inte har utgjort hin-
der for registrering av varumérket. Vid forfarande for ogiltigforklaring &r bestimmelsen end-
ast tillamplig i inter partes-forhallandet, ett dldre varumérke avfors till exempel inte ur varu-
markesregistret darfor att det under forfarandet konstateras att det inte dnnu hade sarskilj-
ningsformaga i enlighet med 1 punkten. Det 4r en ny bestdmmelse som genomfor artikel 8 i
varumarkesdirektivet.
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I 1 punkten 1 den foreslagna bestimmelsen foreskrivs att det yngre varumérket inte kan ogil-
tigforklaras om det dldre varumérket som skulle kunna ogiltigforklaras med stod av 12 § 1
mom. 3 punkten inte &nnu hade forvérvat sérskiljningsforméga pé det sitt som avses i 12 § 3
mom. pa ansoknings- eller prioritetsdagen for det yngre varumirket. Varumérken kan forvérva
sarskiljningsforméga genom anvéndning och d& fanns det inte nodvéndigtvis tillracklig sar-
skiljningsformaga pa ansoknings- eller prioritetsdagen for det yngre varumirket. I ett sadant
fall har innehavaren av det yngre varumarket rétt att lita pd varumérkets bestdndighet. Med
tanke pd bestimmelsen saknar det betydelse om det dldre varumérket forvérvat sérskiljnings-
formaga senare, efter ansoknings- eller prioritetsdagen for det varumérke som yrkandet géller.

I 2 punkten 1 den foreslagna bestimmelsen foreskrivs att varumaérket inte far ogiltigforklaras,
om ansokan eller talan om ogiltigforklaring grundar sig pad 13 § 1 mom. 2 punkten och det
dldre varumirket inte dnnu hade forvarvat tillrdcklig sarskiljningsforméga pa ansdknings- eller
prioritetsdagen for det yngre varumairket sa att det mellan tecknen skulle ha funnits sddan risk
for forvaxling som avses 1 den ovanndmnda punkten. Aven denna bestimmelse har samband
med bl.a. mojligheten att forvérva sérskiljningsformaga genom anvindning. Forutom att sér-
skiljningsformaga ar en sjilvstandig forutsittning for registrering, paverkar den ocksé bedom-
ningen av risken for forviaxling mellan tecken. Om risken for forvéxling inte skulle kunna ha
konstaterats pa grund av det dldre varumirket saknade eller hade svag sérskiljningsformaga pa
ansoknings-, eller prioritetsdagen for det yngre varumarket, kan det yngre varumarket inte hel-
ler senare ogiltigforklaras pa basis av ansdkan eller talan om ogiltigforklaring, dven om det
dldre varumérket skulle ha forvérvat sirskiljningsforméga under den tiden.

I 3 punkten 1 den foreslagna bestdimmelsen foreskrivs att varumérket inte kan ogiltigforklaras,
om det édldre varumérket inte dnnu var vilkdnt pd ansoknings- eller prioritetsdagen for det
yngre varumdrket. Ogiltigforklaring ska d& ha yrkats pa basis av 13 § 1 mom. 3 punkten som
géller vilkdnda varumérken. Aven det skydd som ett vélként varumérke far forutsétter att
mérket genom anvindning forvarvar tillracklig vélkédndhet i dess omséttningskrets. Forutsatt-
ningar for skydd for ett vilkdnt varumérke har behandlats ovan i samband med motiveringen
till 5 §. Om varumérket blir vilkant forst efter ansoknings- eller prioritetsdagen for det yngre
varumarket, har det inte utgjort hinder for registrering av det yngre varumarket och far darfor
inte inverka pé skyddet for det yngre varumarket.

51 §. Verkningar av upphdvande och ogiltigforklaring. 1 paragrafen konstateras verkningarna
av upphdvande och ogiltigforklaring. Bestimmelserna motsvarar till sitt innehéll det nu ra-
dande rittsldget, &ven om det i den géllande lagen inte uttryckligen foreskrivs om verkningar-
na av upphdvande och ogiltigforklaring. Genom den foreslagna bestimmelsen genomfors arti-
kel 47 1 varumirkesdirektivet.

I 7 mom. foreskrivs att ett registrerat eller inarbetat varumérke fr.o.m. den dag som ansdkan
eller talan om upphévande anhidngiggors inte anses ha sddana verkningar som avses i denna
lag till den del som innehavarens rittigheter har hévts. I praktiken innebér detta till exempel
att det upphavda varumaérket inte langre utgor ett registreringshinder for nya varumérken som
sOkts efter att ansokan eller talan om upphédvande blev anhdngig. Ett varumérke kan upphédvas
pa de grunder som anges i 46 och 47 §. I friga om inarbetade varumérken kan upphdvandet
endast basera sig pé talan, eftersom ansdkan om upphévande inte kan ldmnas in i1 friga om va-
rumirken som inte registrerats, pa det sétt som framgér av ordalydelsen i 54 §.

I beslutet om upphédvande kan det pa begéran av kdranden eller sokanden faststillas en tidigare
tidpunkt da grunden for upphévande uppkommit. I artikel 47 i varumirkesdirektivet konstate-
ras att en tidigare tidpunkt far faststéillas p& begéran av en av parterna. Eftersom faststillelse
av en tidigare tidpunkt i praktiken enbart ligger i intresset hos kdranden eller den om ansoker
om upphévande, har detta for tydlighetens skull konstaterats direkt i bestimmelsen. Domsto-
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len och PRS har vid avgorande av drende eller mal om upphédvande provningsratt i fraga om
nér grunden for upphévande uppkommit. En hévning av registrering som gjorts med stdd av
en grund for upphivande har den verkan att registreringens verkningar upphdr den dag dé an-
sOkan eller talan om upphédvande anhéngiggjordes, om en annan tidigare tidpunkt inte fast-
stélls pé begéran.

I 2 mom. foreskrivs att ett registrerat varuméirke anses fran forsta borjan ha saknat de verk-
ningar som avses i denna lag, till den del som varumérket har ogiltigforklarats. Om varumaér-
ket ogiltigforklaras, motsvarar detta en situation dér varumérket aldrig har existerat over hu-
vud taget.

I 3 mom. foreskrivs om avforande av ett upphéavt eller ogiltigforklarat varumérke ur varumaér-
kesregistret. PRS ska ur varumarkesregistret avfora ett varuméarke som domstolen eller PRS i
administrativt forfarande for upphévande eller ogiltigférklaring har ansett vara upphévt eller
ogiltigforklarat. Varumaérkesregistreringen avfors till de delar varumaérket upphévts eller ogil-
tigforklarats, ndr domstolens eller PRS:s beslut har vunnit laga kraft.

52 §. Faststillande i efterskott att varumdrke upphdvts eller dr ogiltigt. | paragrafen foreskrivs
om verkningarna av att ett EU-varumairkes foretrade upphor att gilla pa grund av att giltighet-
en for det nationella varumérke eller den internationella registrering som designerar Finland
som utgjorde grunden for foretradet 10pt ut. Genom bestimmelsen genomfors artikel 6 i varu-
mérkesdirektivet. Det &r en ny bestdmmelse jamfort med den géllande lagen.

Enligt den foreslagna bestimmelsen kan upphdvande eller ogiltighet av ett nationellt varu-
mérke eller en internationell registrering som géller i Finland faststéllas i efterskott, &ven om
varumarkets giltighet redan har 16pt ut pa grund av att det inte férnyades eller att innehavaren
avstod frén varumérket. Det forutsitts att upphévandet eller ogiltigheten skulle kunna ha &be-
ropats nér innehavaren avstod frén varumérket eller nir varumaérkets giltighet 16pte ut. Varu-
mérket ska alltsd ha varit foremél for en grund for upphdvande eller ogiltigforklaring enligt
4648 § vid den tidpunkt som det inte vidmakthdlls eller nir dess giltighet 16pte ut. Bestdm-
melser om upphdrande av varumérkes giltighet finns i 30 § och om avstdende fran varumirke
136 § i den foreslagna lagen.

Om ett varumairke eller en i Finland géllande internationell registrering har utgjort grunden for
aberopande av EU-varumérkes foretrdde, upphor verkningarna av foretrddet for EU-
varumarket i och med faststillandet av upphdvandet eller ogiltigheten i efterskott. Bestimmel-
ser om foretrdde for EU-varumérke finns i artiklarna 39 och 40 i forordningen om EU-
varumérken.

Handléggning av drenden som géller upphévande och ogiltigforklaring av varumaérke

53 §. Forfarande. 1 paragrafen finns bestimmelser om forfarande for upphdvande och ogiltig-
forklaring av varumaérke. I bestimmelsen framhévs att det administrativa forfarandet &r alter-
nativt till mal om upphéivande eller ogiltigforklaring som vécks i domstol. Enligt bestimmel-
sen kan upphévande eller ogiltigforklaring av varumérke yrkas genom ansdkan vid administ-
rativt forfarande hos PRS eller genom talan i domstol. Dessutom innehéller bestimmelsen en
informativ hinvisning till bestimmelser som tillimpas vid dessa forfaranden.

54 §. Ansokan. Enligt artikel 45 i varumérkesdirektivet ska medlemsstaterna, utan att det pa-
verkar parternas rtt till dverklagande till domstol, sorja for ett effektivt och snabbt administ-
rativt forfarande hos sina myndigheter om upphdvande eller ogiltigforklaring av ett varu-
mérke. Den gillande lagen innehéller inte motsvarande forfarande, utan det dr friga om ny re-
glering. Det administrativa forfarandet 4r ett alternativ till inledande av domstolsforfarande
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enligt 58—60 §. I den foreslagna paragrafen foreskrivs om inldmnande av ansékan om upphi-
vande eller ogiltigforklaring.

Enligt / mom. i den foreslagna bestdmmelsen ska ett administrativt &rende om upphévande el-
ler ogiltigforklaring av varumaérke inledas pa s sétt att en skriftlig ansokan l&mnas till PRS.
Ansokan ska innehélla sokandens identifikationsuppgifter, uppgift om till vilken registrering
och till vilka varor eller tjdnster som registreringen omfattar ansdkan riktar sig samt yrkandet
och grunderna for yrkandet. For att ansokan om upphdvande eller ogiltigforklaring ska bli an-
héngig forutsétts dessutom att ansdkningsavgiften betalas. I samma ansokan kan yrkas pé bade
upphdvande och ogiltigforklaring eller endast pd nagotdera forfarande. P4 samma sitt kan i
ansokan aberopas grunderna for bdde upphdvande och ogiltigforklaring eller endast ndgondera
grunden.

En ansdkan om administrativt upphdvande eller ogiltigférklaring kan anhidngiggdras endast i
frdga om upphéivande eller ogiltigforklaring av registrerade varumaérken, alltsa inte inarbetade
varumirken. Inarbetad réttighet kan dédremot utgdra grunden for ansdkan om ogiltigforklaring.
P4 motsvarande sitt kan ogiltigforklaring ocksa basera sig pd EU-varuméarke och dé kan PRS
bedoma dess verkliga bruk i enlighet med 49 §. Aven om marknadsdomstolen enligt 75 § 2
mom. dr en domstol for EU-varumérken i enlighet med artikel 123 i forordningen om EU-
varumérken och séledes har exklusiv behorighet bl.a. 1 drenden om talan om intrdng och fast-
stdllelsetalan i frdga om EU-varumaérken, utgdr detta inget hinder for att PRS i sitt administra-
tiva forfarande bedomer EU-varumaérkets verkliga bruk, eftersom det da inte &r fraga om en
sak som hor till marknadsdomstolens exklusiva behorighet.

Yrkande pa upphivande eller ogiltigforklaring av varumirke kan riktas till alla de varor eller
tjanster for vilka varumirket har registrerats eller till en del av varorna eller tjédnsterna. Denna
omstidndighet konstateras uttryckligen i 26 § 3 mom. i den géllande lagen och i artikel 45.5 1
varumarkesdirektivet. Denna omstindighet behover dock inte uttryckligen konstateras i be-
stimmelsen, utan det dr klart att yrkande p& upphévande eller ogiltigforklaring av varumérke
kan gilla registreringen i sin helhet eller endast en del av varorna eller tjénsterna.

Om den ansdkan som presenteras for PRS ér bristféllig, sitter PRS ut en tidsfrist for att av-
hjélpa bristen och komplettera ansdkan, om inte avhjilpandet av bristen eller kompletteringen
av ansokan &r onodigt for handldggningen av drendet. P& komplettering av ansdkan och utsét-
tande av tidsfrist tillimpas bestimmelserna i 6 kap. i forvaltningslagen.

P& samma sdtt som nedan i motiveringen till 57 § 1 mom. ar utgangspunkten att drendet 1 det
administrativa forfarandet for upphévande eller ogiltigforklaring undersoks i den omfattning
som anges 1 ansdkan. Om till exempel risken for forvéixling aberopas endast for en del varor
och tjénster, kan varumérket inte ogiltigforklaras helt. PRS kan inte heller i drendet ta upp till
provning séddana grunder som sokanden inte &beropat. Exempelvis pé basis av ansdkan som
géller risk for forvéxling kan varumaérkesregistreringen inte ogiltigforklaras pa grund av av-
saknad av sarskiljningsforméga.

I 2 mom. foreskrivs att om yrkande pa ogiltigforklaring baserar sig pa en éldre réttighet, far
ansokan goras endast av innehavaren av denna éldre rittighet. Genom bestimmelsen genom-
fors artikel 44.6 1 varumérkesdirektivet. I den géllande lagen ingér inte ndgon motsvarande be-
stimmelse, men bestimmelsen motsvarar det nuvarande rattslaget. Enligt 27 § 2 mom. i den
géllande lagen far envar som lider forfang av registrering fora talan om ogiltigforklaring av
och forverkande av varumirke. Oftast medfors eventuell oldgenhet av registrering for inneha-
varen av den aktuella réttigheten.
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I princip har alla fysiska och juridiska personer rétt att anhdngiggora ansdkan om upphivande
eller ogiltigforklaring. P& det sétt som ndmns senare i motiveringen till 58 § 1 mom. anses
dock behovet av rittsskydd hora till de absoluta processforutsittningarna. Med andra ord ska
sOkande ha ett réttsligt intresse av att f& PRS:s beslut i sitt drende. Om yrkandet pa ogiltigfor-
klaring dock grundar sig pé dldre réttigheter (t.ex. varumérken eller firmor), ska sokanden vara
innehavare av samtliga dldre réattigheter. Om en ansdkan om ogiltigférklaring som grundar sig
pa dldre rattighet lamnas av flera personer tillsammans, ska alla tillsammans vara innehavare
av den aldre rattigheten som ansokan grundar sig pa. De i1 bestimmelsen avsedda &ldre rattig-
heterna &r relativa grunder for avslag och ogiltigforklaring enligt 13 §. D4 har rattsinnehavare
ratt att besluta om innehavaren tillater eller forbjuder anvéndningen av det yngre varumaérket.
Pé grund av detta kan en utomstaende inte aberopa en annans réttighet for att ogiltigforklara
varumarke.

I 3 mom. foreskrivs att en ansokan om upphévande och ogiltigforklaring kan anhidngiggoras
forst efter att invéindningstiden 16pt ut. Om en invéndning har gjorts, kan drende om upphé-
vande eller ogiltigférklaring inledas nér beslutet i invandningsforfarandet vunnit laga kraft el-
ler invindningen har aterkallats. Detta dr &ndamélsenligt, eftersom registreringen fortfarande
ar villkorlig under invéndningstiden och invdndningsbehandlingen och det &r ineffektivt med
samtidiga overlappande processer. En anhingig talan utgdr dock hinder for anhidngiggdrande
av drende om upphévande eller ogiltigforklaring endast om yrkandena géller varor eller tjans-
ter av samma slag. Den som vill att en registrering hévs ska alltsa i forsta hand invinda mot
registreringen och forst nér denna mojlighet inte ldngre finns ansdka om upphédvande eller
ogiltigforklaring.

55 §. Delgivning till varumdrkesinnehavare. Enligt I mom. ska PRS delge varumérkesinneha-
varen en i 54 § 1 mom. avsedd ansdkan bevisligen. Om det i varumérkesregistret antecknats
ett ombud i enlighet med 28 § 1 mom., delges ansdkan bevisligen ombudet. I delgivningen bor
PRS uppmana varumérkesinnehavaren att yttra sig om ansdkan, vilket sokanden i1 enlighet
med forvaltningslagen har mojlighet att gora. I det administrativa forfarandet for upphidvande
eller ogiltigforklaring iakttas dven 1 &vrigt forvaltningslagen, till den del som inte ndgot annat
foreskrivs i den foreslagna lagen. PRS ansvarar for processledningen i forfarandet och darmed
bl.a. for uppgorande av en tidtabell for forfarandet och for delgivning av parternas skrivelser.
Varumérkesinnehavaren och den som goér ansékan om administrativt forfarande om upphai-
vande eller ogiltigforklaring ska enligt 34 § 1 mom. i forvaltningslagen ges tillfélle att fram-
fora sin &sikt om drendet och avge sin forklaring med anledning av sddana yrkanden och saddan
utredning som kan inverka pa hur drendet kommer att avgoras. I regel racker for genomfo-
rande av denna mojlighet att parterna kan yttra sig tva ganger i forfarandet. PRS ska delge par-
terna ett utlatande eller en utredning som négon annan gett, men parten behdver inte separat
ges tillfille att yttra sig inom den utsatta tiden, om det i det utlitande eller den utredning som
delges inte finns nagot sddant nytt som inte skulle ha yttrats redan tidigare.

I 2 mom. foreskrivs att PRS kan prova ansdkan och avgora drendet oberoende av om varumar-
kesinnehavaren ger ett utlitande med anledning av ansdkan. PRS kan avgora drendet dven om
sokanden inte yttrar sig. I det fallet bedomer PRS drendet pa basis av det material som PRS
har tillgéng till. Om ansdkan baserar sig pa avsaknad av verkligt bruk av varumérket enligt 46
§ och innehavaren inte yttrar sig, kan drendet enligt 57 § 1 den foreslagna lagen avgoras direkt
i enlighet med ansdkan om upphévande, om inte ansdkan dr uppenbart ogrundad.

I 3 mom. foreskrivs om aberopande av avsaknad av verkligt bruk. Om varumérkesinnehavaren
i enlighet med 49 § vill dberopa avsaknad av verkligt bruk av dldre varumérke, firma, bifirma
eller EU-varumérke som utgor grunden for ansdkan om ogiltigforklaring, ska sdkanden &be-
ropa det i sitt forsta utlatande. Detta &r motiverat, for att forfarandet ska vara effektivt och
snabbt i enlighet med artikel 45.1 1 varumérkesdirektivet. Om avsaknad av verkligt bruk &be-
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ropas forst efter varumirkesinnehavarens forsta utlatande, behdver den som ansdker om ogil-
tigforklaring inte 14mna in bevisning pa bruk som forutsétts i 49 § och PRS beaktar inte abe-
ropandet vid avgorandet av drendet. Som varumirkesinnehavarens yttrande betraktas ett sa-
dant yttrande dér varumérkesinnehavaren forsta géngen ens till ndgon del svarar pé ansdkan
och de yrkanden som framstills dér. Begéran om forldngning av tidsfristen for utladtande anses
till exempel inte vara ett sddant utlatande som namns i bestimmelsen.

56 §. Delgivning till panthavare och licenstagare. 1 paragrafen foreskrivs om delgivning av
ansokan om upphévande och ogiltigforklaring till panthavare och licenstagare. Bestimmelsen
utgdér ny nationell reglering. I 4 kap. 19 § i1 lagen om réttegdng i marknadsdomstolen
(100/2013) foreskrivs om delgivning av talan om upphdvande eller ogiltigforklaring till varje
panthavare och licenstagare som antecknats i registret. Det vore motiverat att ansdkan pa mot-
svarande sitt dven vid administrativt forfarande for upphédvande eller ogiltigforklaring delges
de panthavare och licenstagare som antecknats i varumérkesregistret. PRS ska underritta
panthavare och licenstagare om ansdkan om upphéivande eller ogiltigforklaring och ge dem
mdjlighet att framfora sin &sikt om ansdkan. Mgjligheten att framfora sin dsikt om det &rende
som géller upphdvande eller ogiltigférklaring &r viktig for panthavare och licenstagare, ef-
tersom upphévandet eller ogiltigférklaringen av varumérket ocksa direkt kan péverka deras
rattigheter och stdllning. Dessutom kan licenstagaren vara den enda som anvint varumérket
och som kan visa att det anvénts. Pa grund av detta &r det viktigt att ge dven panthavare och li-
censtagare mdjlighet att yttra sig om ansokan.

Panthavare och licenstagare vars pantsittning eller licens inte har antecknats i varumérkesre-
gistret kan ocksa yttra sig om ansdkan om upphédvande och ogiltigférklaring, men PRS har
inte skyldighet att delge dem ansokan, eftersom PRS inte har kdinnedom om réttigheter som
inte antecknats i registret och inte heller mojlighet att utreda sddant. Om panthavaren eller li-
censtagaren har fitt veta om ansdkan om upphévande eller ogiltigforklaring till exempel ge-
nom varumérkesinnehavaren, kan denna yttra sig i drendet och utlatandet beaktas i handlagg-
ningen av drendet, men inte ens da blir panthavaren eller licenstagaren part i forfarandet.

Det att panthavaren eller licenstagaren inte yttrar sig i drendet hindrar inte PRS frén att fort-
sétta handlaggningen av ansdkan. Oberoende av deras eventuella yttrande blir de inte parter i
forfarandet vid PRS. Panthavaren eller licenstagaren kan dock, nér de villkor som anges i 6 §
1 mom. i forvaltningsprocesslagen (586/1996) uppfylls, ha rétt att dverklaga PRS:s beslut. Be-
stimmelsen begrinsar inte heller panthavarens eller licenstagarens mojlighet att 1 enlighet med
39 § 2 mom. eller 42 § 4 mom. inleda en réttslig dtgidrd under de forutsittningar som namns i
de paragraferna. Da dr panthavaren och licenstagaren naturligtvis parter i det drende som de
sjdlva anhangiggjort.

57 §. Avgorande av ansékan. 1 1 mom. foreskrivs om avgoérande av en ansdkan om upphé-
vande eller ogiltigforklaring. Bestammelsen skapar klarhet 1 grinserna for behdrigheten mel-
lan PRS och den domstol som behandlar eventuella besvér och stéller till exempel med avvi-
kelse fran de allménna bestimmelserna i forvaltningslagen tydliga grianser for vilka omstéin-
digheter som kan beaktas i drendet och till vilka yrkanden PRS som avgor ansokan eller dom-
stolen dr bundna till. Arendet bor avgoras pa basis av ansdkan och de utlatanden som eventu-
ellt getts med anledning av ansdkan. Utlatanden kan getts av varumérkesinnehavaren, varu-
mérkessokanden samt panthavaren eller licenstagaren. PRS eller efter PRS:s beslut den dom-
stol som behandlar besvéren ar i sitt avgdrande bunden till ansdkan, dvs. att drendet inte bor
bedomas i storre omfattning eller enligt andra grunder 4n vad som anges i ansokan. PRS eller
domstolen bedémer dock innehallsméssigt om forutsdttningarna enligt ansdkan uppfylls. Om
det inte finns ndgon grund for upphévandet av registreringen eller for ogiltigforklaringen, av-
slas ansokan om upphéivande eller ogiltigforklaring.
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I 2 mom. foreskrivs om avgorande av ansdkan om upphdvande i situationer ddr varumarkesin-
nehavaren inte har presenterat en utredning om verkligt bruk av sitt varumarke. Om en anso-
kan om upphévande av varumérke grundar sig pa avsaknad av verkligt bruk av varumirket
och varumérkesinnehavaren inte har yttrat sig om det verkliga bruket av varumérket, upphévs
registreringen av varumarket i enlighet med ansdkan helt eller delvis, om inte ansdkan &r up-
penbart ogrundad. Ansékan kan vara uppenbart ogrundad till exempel i situationer dar det i
ansokan yrkas pa en saddan pafoljd som inte ar mdjlig enligt denna lag.

Med avvikelse frdn myndighetens utredningsskyldighet enligt 31 § 1 mom. i férvaltningslagen
behover PRS inte sjdlv aktivt utreda drendet och inhdmta behdvliga upplysningar och utred-
ningar, utan varumérkesinnehavaren har ansvar for att utreda det verkliga bruket av varumér-
ket. Verkligt bruk eller avsaknad av det kan 1 praktiken i regel inte bevisas av ndgon annan &n
varumarkesinnehavaren. Det dr 1 praktiken omdjligt for PRS att utreda om varumaérket varit i
verkligt bruk och darfor behdver man avvika fran bestimmelsen i férvaltningslagen. Den fore-
slagna bestimmelsen innebér att varumérkesinnehavaren i fortséttningen har skyldighet att re-
agera pa eventuella yrkanden om varumérket som géller underlaten anvéndning.

I den 56 § i den foreslagna lagen foreskrivs om delgivning av ansdkan om upphdvande eller
ogiltigforklaring till panthavare och licenstagare. Om en licenstagare till exempel efter att ha
fatt underrittelse om ansdkan om upphédvande ldmnar in sitt utlaitande om ansokan och bevis
pa att varumérket anvénts pa basis av licens, jimstélls detta med en utredning som innehava-
ren ldmnat in. D4 anses det inte automatiskt pa grund av att innehavaren inte svarat att varu-
mérket inte varit i verkligt bruk. D& avgér PRS drendet utifrdn det material som PRS har till-
géang till.

58 §. Vickande av talan. 1 paragrafen foreskrivs om mal som géller upphévande eller ogiltig-
forklaring som avgors i domstol och vickts genom talan. Talan om upphéivande eller ogiltig-
forklaring avgors enligt 75 § i den foreslagna lagen av marknadsdomstolen vars beslut kan
overklagas hos hogsta domstolen, om besvérstillstand medges.

I 1 mom. foreskrivs att ett d&rende om upphdvande eller ogiltigforklaring av ett varumirke an-
héngiggors genom att talan mot varumérkesinnehavaren vécks i domstol. Bestimmelsen mot-
svarar till denna del innehallsméssigt 27 § 1 mom. i varumérkeslagen. I bestimmelsen konsta-
teras domstolens behorighet och inledandet av drendet. Bestimmelsen utesluter inte det admi-
nistrativa forfarande som foreskrivits i 54—57 § och som ér ett alternativ till anhdngiggdrande
av mal om upphévande eller ogiltigforklaring i domstol.

Yrkande pa upphévande eller ogiltigforklaring av varumérke kan riktas till alla de varor eller
tjanster for vilka varumaérket har registrerats eller blivit inarbetat, eller till en del av varorna el-
ler tjdnsterna. Denna omstiandighet konstateras uttryckligen i 26 § 3 mom. i den géillande lagen
och i artikel 45.5 i varumérkesdirektivet. Denna omsténdighet behdver dock inte uttryckligen
konstateras 1 bestimmelsen, utan det &r klart att ans6kan om upphévande eller ogiltigforkla-
ring kan gélla varumirket i sin helhet eller endast en del av varorna eller tjénsterna. Talan kan
innehélla ett yrkande pé att varumaérket bade upphévs och ogiltigforklaras eller endast nagon-
dera yrkande. I talan kan aberopas grunder for badde upphdvande och ogiltigforklaring eller
endast ndgondera grunden.

I princip har alla rétt att vicka talan och i bestimmelsen ndmns med avvikelse fran 27 § 2
mom. i den géllande lagen inte ldngre uttryckligen att kéranden ska lida forfang av registre-
ringen av varumirket. I praktiken har det i alla mél som behandlats i domstolar av kéranden
forutsatts ett rittsligt intresse 1 drendet. Behovet av réttsskydd ér en i réttspraxis etablerad ab-
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solut processforutsattning som dock inte grundar sig pa skriven lag. Behovet av réttsskydd har
ansetts forhindra till exempel att talan vicks enbart i syfte att valla skada. Avsaknaden av be-
hovet av rittsskydd leder till att talan lamnas utan provning eller avslas. Eftersom kravet pé
forfang enligt den géllande lagen och den absoluta processforutséttningen bada giller det att
kéranden ska ha ett intresse 1 drendet, behovs det inte ett separat forfdngskriterium. Darfor £o-
reslés att det slopas. Andringen syftar inte till att &ndra det radande réttslaget, utan forutsatt-
ningen om behov av rattsskydd anses omfatta det nuvarande kravet pa forfang.

I den foreslagna bestimmelsen ndmns med avvikelse frdn 27 § 2 mom. i den géllande lagen
inte lédngre uttryckligen att sammanslutningar som bevakar de berdérda naringsidkarnas eller
yrkesutOvarnas intressen har talerétt. P4 det sétt som konstaterats ovan har i princip alla rétt att
vicka talan. Saledes finns det inte ldngre behov av att separat ndmna sammanslutningarnas
sarskilda taleritt.

I 2 mom. foreskrivs om aklagares sérskilda talerdtt. Om talan grundar sig péd 12 § 1 mom. 4
punkten, far talan ocksa foras av en éklagare. Aklagares sirskilda taleritt i vissa drenden som
ar av allmént intresse behalls. En aklagare kan vécka talan i de fall ddr varumaérke strider mot
lag, allmén ordning eller god sed.

I 3 mom. foreskrivs att om yrkandet pa ogiltigforklaring baserar sig pa en aldre réittighet, far
talan véckas endast av innehavaren av denna éldre réttighet. Bestimmelsen 4r ny nationell lag-
stiftning. Det foreskrivs om motsvarande forutsittning i 54 § 2 mom. om administrativt forfa-
rande for upphévande eller ogiltigforklaring. Eftersom bada forfarandena géller upphidvande
eller ogiltigforklaring av varumaérke, ar det motiverat att de kriterier som géller for forfaran-
dena till denna del dr enhetliga. Om yrkandet pé ogiltigforklaring grundar sig pa dldre réttig-
heter, sdsom varumairken eller firmor, ska kéranden vara innehavare av samtliga dldre réttig-
heter. Om ett yrkande som grundar sig pa &ldre réttighet 1dmnas av flera personer tillsammans,
ska alla tillsammans vara innehavare av den éldre réttigheten som talan grundar sig pa.

59 §. Overlitelse av varumdrke under rittegdng. Den foreslagna bestimmelsen motsvarar 47
§ 1 den gédllande varumairkeslagen. I bestimmelsen foreskrivs att talan dar upphévande eller
ogiltigforklaring av varumirkets registrering yrkas far foras mot den ursprungliga svaranden,
dven om varumadrket efter inledandet av réttegdngen har Gverlatits till ndgon annan. Den dom
genom vilken talan har bifallits géller ocksa gentemot forvirvaren av varumérket.

60 §. Uppskov i handliggningen. Den foreslagna bestimmelsen dr ny jamfort med den nuva-
rande varuméarkeslagen. Motsvarande bestimmelse ingar bland annat i 61 § i patentlagen. Med
avvikelse fran bestimmelsen i patentlagen konstateras i den foreslagna bestimmelsen att dom-
stolen kan skjuta upp handldggningen av mélet, inte enbart avgdrandet i huvudsaken. Denna
mdjlighet medfor mer flexibilitet for domstolen i1 handlédggningen av malet. En domstol ska
enligt egen provning kunna skjuta upp handldggningen av ett sddant méal om upphévande eller
ogiltigforklaring av varumérke som har inletts i domstol fore utgangen av invandningstiden ef-
ter beviljandet av varumirket eller innan ett lagakraftvunnet beslut har meddelats om invénd-
ningen. For att ett yrkande som géller varumérkes giltighet inte ska behandlas samtidigt i bade
invandningsforfarande och domstolsforfarande, ska handldggningen i regel skjutas upp i dom-
stolen tills invéindningstiden gétt ut eller det meddelats ett lagakraftvunnet beslut 1 invénd-
ningsérendet. [ provningen ska tas hénsyn till en eventuell invindning och ett yrkande pa upp-
hiavande eller ogiltigforklaring baserar sig pa varor eller tjanster av samma slag.

Bestimmelsen syftar till att hindra att PRS och domstol ger sinsemellan motstridiga beslut om
varumairkets giltighet. I praktiken kan det ocksé forekomma situationer dér en person som till
exempel ar delaktig i ett tvistemal om ett varumirke i domstol ocksa framstéller en invindning
mot varumérket hos PRS. Det dr ocksa mojligt, 4ven om det i praktiken dr uppenbart sillsynt,
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att en tredje part framstéller invindning mot varumaérket, &ven om det i domstol finns ett tvis-
temal om ett identiskt varumérke mellan tva andra aktorer.

Nér inviandningstiden gétt ut och nagon invéndning inte gjorts, fortsétter handldggningen i
domstol normalt frén det nir forfarandet avbrots. Om en invandning gjorts, kan domstolen ef-
ter att invandningsirendet avgjorts och vunnit laga kraft i de situationer dér invindningen for-
kastats beakta avgdrandet av invdndningen i sin provning, men till dvriga delar handldgga ta-
lan normalt frdn den fas i forfarandet under vilken forfarandet avbrots. Om inviandningen har
godkénts och vunnit laga kraft och varumérket med anledning av den hévts helt eller delvis,
tar domstolen avgdrandet i beaktande och provningen av talan fortsitts inte till de delar som
registreringen hévts.

61 §. Verkan av anhdngighet samt rdttskraft. 1 paragrafen foreskrivs hur det administrativa
forfarandet for upphévande eller ogiltigforklaring forhaller sig till domstolsforfarandet. Be-
stimmelser om detta finns inte i varumaérkesdirektivet eller i den géllande lagen. Som det be-
skrivs ovan i avsnitt 3.2 om alternativ behdver forhéllandet mellan forfaranden klarldggas, for
att samma drende inte ska behandlas parallellt i olika processer eller for att drendena inte ska
komma att avgoras vid olika domstolar genom &verklagande. Domstolsprocessen har foretrade
framfor det administrativa forfarandet. Dé leder vickandet av drendet i domstol till att drendet
inte kan inledas hos PRS, eller om det administrativa forfarandet har inletts, forfaller det vid
PRS.

I 7 mom. foreskrivs att en ansokan om upphévande eller ogiltigférklaring av varumirke inte
tas upp till prévning hos PRS, om det i domstol pagar en talan och drendet giller samma parter
och samma varumirke. Om det vid domstol alltsa pagér till exempel en talan om upphévande
eller ogiltigforklaring av varumairke enligt 58 §, en talan om intrang eller en faststéllelsetalan
enligt 68 § som giller samma varumérke och samma parter, tas ansokan om upphévande eller
ogiltigforklaring inte upp till provning vid PRS. Syftet med bestdmmelsen ar att sdkerstilla att
mél eller drenden mellan samma parter som géller samma varumérke inte behandlas i olika
processer. Exempelvis ska ansokan om ogiltigforklaring av varumérke A, p& samma sitt som i
nuliget, behandlas i samma process som en talan om intrang som grundar sig pa varumirke A,
nir bada drendena har samma parter.

Exempelvis kan en anhdngig talan om skadestind eller talan som géller pafoljder av éndring
och forstorelse enligt 69 och 71 § leda till att en ans6kan om upphdvande eller ogiltigforkla-
ring inte tas upp till provning vid PRS. I 76 § i den foreslagna lagen konstateras att dven
Helsingfors tingsritt kan handldgga yrkanden i enlighet med 69 och 71 §, nér tingsritten hand-
lagger ett brott mot industriell rattighet och ett varumarkesbrott. Det att dessa yrkanden i en-
lighet med 69 och 71 § handléggs vid Helsingfors tingsritt utgdr dock inget hinder for PRS att
undersdka ansdkan om upphivande eller ogiltigforklaring. Foreslagna 1 mom. syftar till att
styra parterna sa att alla yrkanden som géller ett visst varumérke, i den utstrackning det &r
mdjligt, handldggs vid samma forum. Eftersom Helsingfors tingsritt dock inte kan avgora ett
arende som géller upphdvande eller ogiltigférklaring av varumaérke, ar det inte andamalsenligt
att handldggningen av ett yrkande pa skadestand eller dndrings- och forstorelsepafoljd vid
tingsratt utgor ett hinder for provning av ansdkan om upphdvande och ogiltigforklaring vid
PRS.

I 2 mom. foreskrivs att handldggningen av en ansdkan om upphédvande och ogiltigforklaring
forfaller hos PRS, om ett mal mellan samma parter som géller samma varumarke vicks i dom-
stol samtidigt med det forfarande for upphévande eller ogiltigforklaring som péagar vid PRS.
Som mal eller drenden mellan samma parter som géller samma varumérke enligt bestimmel-
sen anses till exempel mal som pégér vid domstol enligt 1 mom., sdsom mél om upphévande
eller ogiltigforklaring, intrangsidrenden samt mal som géller faststéllelsetalan. PRS far under-
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rittelse om att en talan som péaverkar ett varumérkes giltighet vickts genom marknadsdomsto-
lens meddelande enligt 79 § 1 mom. eller genom parterna. P& det sdtt som ndmns ovan i 1
mom. leder ett yrkande enligt 67 eller 71 § som vid Helsingfors tingsritt handldggs i samband
med brott mot industriell rittighet eller varumérkesbrott inte till att ansdkan om upphdvande
eller ogiltigforklaring forfaller vid PRS.

Handldggningen av en ansdkan om upphévande eller ogiltigforklaring av varumirke forfaller
hos PRS, om ett mal som géller ett samma varuméirke blir anhéngigt mellan samma parter i
domstol. Den som ansdker om upphévande eller ogiltigforklaring har alltid mojlighet att vélja
om denne yrkar p& upphévande eller ogiltigforklaring vid PRS eller domstol. Aven efter att
ansokan blivit anhidngig har sokanden mojlighet att vécka talan och pa sa sétt f4 drendet av-
gjort vid domstol. Om talan vicks, blir kostnaderna fér anhdngiggérandet av ansékan om upp-
hiavande eller ogiltigforklaring en forlust for sokanden. Bestimmelsen dndrar inte det forhal-
landet att sokanden och varumirkesinnehavaren har mojlighet att fa drendet avgjort vid dom-
stol ocksa genom att overklaga PRS:s beslut. Varumérkesinnehavaren har ocksé moéjlighet, om
innehavaren s& Onskar, att fora drendet till domstol i stéllet for PRS genom att till exempel
vicka faststillelsetalan.

Den foreslagna regleringen framhéver att domstolsforfarandet i princip har foretrdde framfor
det administrativa forfarandet och strdvan att olika yrkanden, i den utstrackning det ar mojligt,
handlaggs vid samma forum. Det kan anses som sannolikt att en i 58 § avsedd talan oftast
vicks i sddana drenden som via besvirsinstanser i vilket fall som helst tas upp till behandling
av marknadsdomstolen. Om handldggningen av édrendet forfaller hos PRS alltid nér &rendet
blir anhdngigt i marknadsdomstolen, kan handlaggningen inledas genast i marknadsdomstolen
och inte forst efter besvar som eventuellt anforts 1 det administrativa forfarandet. Detta pa-
skyndar handldggningen av drenden som helhet och stdder darigenom varumirkesdirektivets
mal.

I 3 mom. foreskrivs att en talan om upphévande eller ogiltigforklaring ldmnas utan provning,
om det beslut som avslutar forfarandet for upphivande eller ogiltigforklaring har 6verklagats
och fullféljdsdarendet inte d&nnu har avgjorts och vunnit laga kraft. Som det konstateras ovan i
motiveringen till 2 mom., leder vickandet av talan alltid till att ett administrativt drende for
upphévande eller ogiltigforklaring forfaller vid PRS. Om PRS dock har hunnit avgora drendet
och dndring i beslutet sokts hos marknadsdomstolen eller hogsta forvaltningsdomstolen, 1dm-
nas en civilprocessuell talan om upphdvande eller ogiltigforklaring som samtidigt véckts i
domstol utan prévning, om drendet dnnu inte avgjorts och vunnit laga kraft i besvarsdomsto-
len. Handldggningen av besvéar bor saledes ha foretrdde framfor talan. Bestimmelsen behovs
for att sikerstélla tillborligt d&ndringssdkande for det administrativa forfarandet for upphévande
eller ogiltigforklaring. Dessutom &r det inte motiverat, processekonomiskt klokt eller behdv-
ligt med tanke pa parternas réttsskydd att samma drende provas delvis tvd génger vid samma
domstolar.

I 4 mom. foreskrivs att om en ansdkan eller talan om upphévande eller ogiltigforklaring har
avgjorts och vunnit laga kraft i domstol eller hos PRS, tas en ny ansdkan eller talan om upp-
hévande eller ogiltigforklaring inte upp till provning, om édrendet giller samma parter, samma
varumirke, samma yrkande och samma grunder for upphdvande och ogiltigforklaring. Om an-
sOkan eller talan inte tas upp till provning, forutsétts att det &r frdga om ett forfarande mellan
samma parter som géller samma varumirke och samma yrkanden och grunder. Om till exem-
pel en ansokan eller talan om upphédvande av varumérke har avgjorts tidigare genom ett la-
gakraftvunnet beslut, utgor det inte nédgot hinder for anhidngiggérande och prévning av en ny
pa ogiltighet grundad ansokan eller talan. Nir det beddms om det dr frdga om samma varu-
mérke och samma grunder for upphévande och ogiltigforklaring och samma yrkanden, ska i
drendet ocksa beaktas till exempel det huruvida yrkandena géller varor och tjénster av samma
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slag. Aven om det &r samma parter och ett identiskt varumirke och varumirket yrkas bli ogil-
tigforklarat till exempel pa basis av dldre réttighet, dvs. samma grund for ogiltigforklaring,
kan drendet dnda provas, om yrkandet géller olika varor eller tjédnster som en tidigare ansdkan
eller talan.

Om forhéllandena har fordndrats vésentligt, kan ansokan eller talan tas upp till provning. Ett
varumirke som i ett tidigare forfarande har ansetts ha sérskiljningsformaga kan till exempel
under en lang tid efter ett lagakraftvunnet beslut ha urvattnats, och da kan det eventuellt upp-
hévas. Bestimmelsen behdvs for att skapa klarhet i réttskraften for administrativt forfarande
och domstolsforfarande och for att sdkerstdlla att samma drende inte behandlas i olika forfa-
randen.

7 kap. Pafoljder av intrang 1 varumarkesratt samt domstols behorighet
Pafoljder av intrdng i varumérkesratt

62 §. Forbud. 1 paragrafen foreskrivs om mdjlighet att pafora forbud for att hindra att intrang i
varumarkesrattighet fortsatter eller upprepas. Genom paragrafen genomfors artikel 11 1 Euro-
paparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sdkerstillande av
skyddet for immateriella réittigheter (nedan genomférandedirektivet).

Enligt / mom. kan domstolen vid vite forbjuda den som gor intrang i ensamrétt till varumérke
att fortsétta eller upprepa sin handling. Ensamréttens innebord och begridnsningarna av den
samt varumarkesinnehavarens ratt att forbjuda olika atgirder bestims bland annat enligt 3-9
och 15 § i den foreslagna lagen. Innehéllet i ensamritten och begridnsningarna av den har be-
skrivits ovan i detaljmotiveringen till de aktuella paragraferna. Det nér ett tecken har ansetts
ha varit i bruk i nédringsverksamhet beskrivs ovan i detaljmotiveringen till 5 §. Réttspraxisen
vid Europeiska unionens domstol i friga om beddmningen av risk for forvaxling beskrivs
ovan i detaljmotiveringen till 5 och 13 §.

Domstolen kan foreldgga forbud vid vite. [ den nuvarande varumirkeslagen ingér inte motsva-
rande mdjlighet att forena forbud med vite. Enligt 4 § i viteslagen (1113/1990) far en myndig-
het foreldgga vite, nér sa stadgas i lag. Eftersom mgjlighet att forena forbud med vite inte in-
gér 1 den nuvarande varumérkeslagen, har marknadsdomstolen avvisat krav pa att vite fore-
laggs i samband med forbud (dom av den 26 maj 2017, Ma0O:281/17). I fraga om foreldggande
av vite ar det inte motiverat att forsdtta forbud i annan stillning dr den allménna sékringsat-
garden enligt 7 kap. 3 § i rittegngsbalken, som enligt den aktuella paragrafen férenas med
vite. Aven artikel 11 i genomforandedirektivet ger medlemsstaterna mojlighet att foreskriva
om viteshot. Nérmare bestimmelser om foreldggande av vite samt utdémande av vite finns i
viteslagen. Talan om att doma ut vite far foras av den pad vars yrkande forbudsdomen har
meddelats.

Enligt 2 mom. kan ett forbud som avses i 1 mom. ocksa riktas till en person som vidtagit for-
beredelser for att gora intrang i ensamratt till varumérke. Enligt bestimmelsen kan domstol
forbjuda forberedelser for att gora intrdng 1 varumérke, om de vidtagna atgidrderna syftar till
att mojliggora intrang i varumarkesritt. Foreldggandet av forbud forutsitter att forberedelserna
och det intrdngssyfte som de visar inte &r enbart hypotetiska. Forbudsyrkandet ska basera sig
pa konkreta fakta i sa stor grad att ett forbudsforeldggande kan utformas och ocksa kan iakttas.
Foreldggandet av forbud forutsétter dessutom ndgon grads omedelbar risk for intrdng i varu-
mérkesritt. Det hur néira i tiden genomforandet av intranget ska vara avgors i det enskilda fal-
let och kan variera rentav avsevért beroende pa fallet. Om intrdngssyftet annars ér tydligt, kan
ett forbudsforeldggande lédngre in i framtiden godkénnas. Forbud kan foreldggas endast om
personen vidtagit sddana konkreta atgérder av vilka tydligt framgér personens avsikt att gora
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intrang 1 varumaérkesratt. Med stod av bestimmelsen kan det forbjudas att ett tecken som ar
identiskt med eller som liknar varumérket anbringas pa forpackningar, etiketter, namnlappar,
egenskaper som bevisar sékerhet eller dkthet eller anordningar eller andra sadana plattformar
dér tecknet kan anbringas. Med stod av bestimmelsen kan det dven forbjudas att férpackning-
ar, etiketter, namnlappar, egenskaper som bevisar sikerhet eller dkthet eller anordningar eller
andra sddana plattformar pa vilka tecknet anbringas tillhandahalls eller férs ut pa marknaden
eller lagras for detta syfte, eller importeras eller exporteras. Bestimmelser om forbudsrétt som
ingér 1 varumérkesinnehavares ensamrétt finns i 6 § 3 mom.

Ett forbud som avses 1 och 2 mom. kan ocksa utfardas interimistiskt och da tillimpas pé an-
sOkan, foreldggande och verkstéllighet vad som 1 7 kap. i rittegangsbalken foreskrivs om an-
sokan, foreliggande och verkstdllighet av sdkringsatgdrd. Det interimistiska forbudet giller
tills drendet avgjorts slutgiltigt. Enligt 7 kap. 6 § i rattegangsbalken ska sdkanden inom en
maénad fran det att beslutet gavs vécka talan i huvudsaken vid domstol. Det dr mojligt att under
forutsattningar i enlighet med 7 kap. 5 § 2 mom. i réttegédngsbalken foreldgga interimistiskt
forbud utan att ge motparten tillfélle att bli hord. Verkstélligheten av ett interimistiskt forbud
forutsdtter ocksé stéillande av sikerhet enligt 8 kap. 2 § i utsokningsbalken och svaranden kan
hindra verkstilligheten genom att stélla en sidkerhet enligt 8 kap. 3 §. Bestimmelser om moj-
ligheten att befrias fran att stdlla sikerhet finns 1 7 kap. 7 § i rattegangsbalken. Nar en talan om
ersittning av kostnaderna for skada vicks, ska 7 kap. 12 § i rattegangsbalken iakttas.

63 §. Undantag i fraga om forbud. 1 paragrafen foreskrivs om situationer dér domstolen inte
kan forbjuda anvéndningen av varumérke med anledning av en sérskild grund som hanfor sig
till varumaérket eller forhdllandena. Genom bestimmelsen genomfors artikel 18 i varumérkes-
direktivet. Motsvarande reglering ingér inte i den gillande varumarkeslagen.

I I mom. foreskrivs om sérskilda situationer dér domstolen inte kan forbjuda anvéndningen av
ett yngre varumérke. Domstolen far inte forbjuda anvédndningen av ett yngre varumérke, om
innehavaren av det dldre varumérket inte i enlighet med 15 § har vidtagit &tgérder forbjuda
anvandningen av det yngre tecknet som sokts eller tagits i bruk i god tro, &ven om innehavaren
har ként till att det yngre tecknet anvidnds. Det dr inte heller mojligt att foreldgga forbud, om
det yngre varumirket inte skulle ogiltigforklaras darfor att det dldre varumaérket inte hade for-
vérvat sarskiljningsforméga eller hade blivit vélként vid ansdknings- eller prioritetsdagen for
det yngre tecknet i enlighet med 50 §, eller innehavaren av det dldre varumaérket eller EU-
varumairket inte visar att innehavaren tagit tecknet i verkligt bruk inom fem é&rs tid. I en sadan
situation kan domstolen inte forbjuda att det yngre varumérket anvinds i enlighet med den f6-
reslagna bestimmelsen. Om det yngre varumarket skulle kunna ogiltigforklaras i normala fall,
men ett undantag enligt 49 § eller 50 § &r tillimpligt, kan det yngre varumérket inte ogiltigfor-
klaras och séledes kan inte heller anvindningen av det forbjudas. Bestimmelsen forutsétter
inte att det yngre varumérket méste ogiltigforklaras for att forbud ska kunna foreldggas, utan
reglerar de undantagsfall dér forbud inte kan foreldggas.

I 2 mom. foreskrivs om undantag som géller EU-varumérken, da domstolen inte kan forbjuda
anvindningen av ett senare registrerat EU-varumirke. Undantagen ar i stor utstrdckning lika-
dana som undantagen for nationella varumaérken enligt 1 mom. I artikel 18.2 i varumérkesdi-
rektivet hénvisas till rddets forordning om gemenskapsvarumirken (EG) nr 207/2009. Dessa
hénvisningar har i den foreslagna bestimmelsen @ndrats till motsvarande artiklar i férordning-
en om EU-varuméarken (EU) 2017/1001.

Anvindningen av ett senare registrerat EU-varumérke kan inte forbjudas, om det yngre varu-
mérket inte skulle ogiltigforklaras enligt punkterna 1 a—c, 3 eller 4 i artikel 60. Anvéndningen
av ett senare registrerat EU-varumérke kan saledes inte forbjudas till exempel i situationer dér
innehavaren av den é&ldre réttigheten har gett sitt samtycke till registreringen av EU-
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varumirket. Anviandningen av ett EU-varumérke kan inte heller forbjudas med stdd av artikel
61.1 eller 61.2, om innehavaren av det nationella varuméirket eller EU-varumairket i medlems-
staten eller i unionen kontinuerligt under fem ér tillatit anvandningen av det yngre EU-
varumérket, medveten om dess anvandning, om inte ans6kan om registrering av det yngre EU-
varumairket gjorts i ond tro. Pa grund av varumérkesinnehavarens passivitet kan anvéindningen
av det senare registrerade EU-varumarket sdledes inte forbjudas. Dessutom kan anvéndningen
av det senare registrerade EU-varumérket inte forbjudas, om det inte kan ogiltigforklaras pé
grund av att innehavaren av det dldre varumérket inte visar att varumirket varit i verkligt bruk
i enlighet med artikel 64.2 i forordningen om EU-varumaérken.

I 3 mom. foreskrivs att anvéndning av ett dldre varumérke inte kan forbjudas i fraga om in-
trangsforfarande, 4ven om den &ldre rattigheten inte kan aberopas gentemot det yngre varu-
market. Om alltséd anvidndningen av det yngre varumaérket inte kan forbjudas pa grund av un-
dantag som foreskrivs i 1 eller 2 mom., kan inte heller anvéndningen av det dldre varumérket
forbjudas pa grund av detta. Séledes kvarstar bada varumérkena parallellt och bada kan an-
vindas. Bestimmelsen sdkerstiller att innehavaren av det yngre varumérket i sin tur inte kan
yrka pé att ett forbud mot att innehavaren det dldre varumérket anvénder sitt varumérke.

64 §. Foreldggande om avbrytande. 1 paragrafen foreskrivs om foreldggande om avbrytande
for mellanhand. Bestdammelsen motsvarar i sak huvudsakligen 48 a § i1 den géllande lagen.
Med avvikelse frén den géllande lagen har till 1 mom. i den foreslagna paragrafen fogats hot
om vite. I den nuvarande varumirkeslagen ingér inte motsvarande mdjlighet att férena fore-
laggande om avbrytande med vite. Behovet av vite har motiverats ovan i motiveringen till 62
§ 1 mom. Talan om att doma ut vite far foras av den pa vars yrkande foreldggandet om avbry-
tande har meddelats.

I 7 mom. foreskrivs om forutséttningarna for foreliggande om avbrytande. Néar domstolen be-
handlar talan om forbud enligt 62 § 1 mom. kan den pé yrkande av varumérkesinnehavaren
vid vite forordna att en mellanhand avbryter den anvidndning som pastas gora intrng i varu-
mérket. Som mellanhand i enlighet med bestimmelsen avses administratoren av en séndare,
server eller ndgon annan sadan anordning eller ndgon annan tjédnstelevererande mellanhand
(mellanhand). Med stod av bestimmelsen kan forbud sokas ocksa mot andra mellanhénder 4dn
dem som opererar i datanét. Tillhandahéllandet av service och betraktandet som mellanhand
begréinsas séledes inte enbart till den elektroniska vérlden eller elektroniska marknadsplatser,
utan till exempel en marknadsplats/saluhall som hyr ut forséljningsplatser kan vara en sddan
mellanhand som avses i paragrafen (dom av den 7 juli 2016, Tommy Hilfiger Licensing m.fl.
C-494/15, EU:C:2016:528). For att betraktas som mellanhand forutsitts att mellanhanden till-
handahéller tjanster som en eller flera personer kan anlita for att gora intrdng i varumirke,
men i detta sammanhang behdver mellanhanden inte ha ett sirskilt forhallande med denna el-
ler dessa personer.

Foreldggande om avbrytande som riktas till en mellanhand kan meddelas under forutsittning
att foreldggandet inte kan anses oskéligt med hénsyn till rattigheterna for den som pastas gora
intrang 1 varumaérket eller med hénsyn till mellanhénders eller varuméirkesinnehavarens réttig-
heter. Det viktiga &r att granska volymerna av olagligt material som férmedlas och verksam-
hetsformen samt betydelsen av den verksamhet som gor intrdng i varumérket vid anvéndning-
en av till exempel den ndtforbindelse som foreldggandet avser. Domstolen beddmer fragan 1
forsta hand utifran den bevisning som parterna i drendet ldmnar in. Tillracklig bevisning pa att
forutsattningarna uppfylls ar en forutséttning for att domstolen ska kunna meddela foreldg-
gande. Den som yrkar pa forelaggande om avbrytande ska till domstolen ldmna in tillrdckliga
bevis pé att det har skett ett intrang i varumérkesratten.
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Eftersom de ekonomiska konsekvenserna av foreldggandet om avbrytande framfor allt riktar
sig till mellanhanden, ska de dtgdrder som forutsétts for tryggande av mellanhandens rattig-
heter faststéllas tillrdckligt tydligt och noggrant avgrénsat, s& att det inte medfors extra olé-
genhet eller skada for mellanhandens ekonomiska fordelar pa grund av att férbudet ar otydligt.
Om till exempel andelen otilldtet material av allt material som formedlas till publiken &r
mycket liten, far det inte foreldggas att formedlingen av material till publiken ska avbrytas.
Domstolen ska i sin provning beakta sarskilt till vilken del forelaggandet om avbrytande hind-
rar tillgdngen till det lagliga materialet i tjinsten. De allménna intressen som hanfor sig till da-
tatrafik och datanétens funktion dr mycket betydande. Det ska inte ingripas i datanéts funktion
mer 4n vad som &dr nodvéndigt for att verkstilla forbudet. Ett foreldggande om avbrytande far
inte dventyra tredje parts rétt att séinda och ta emot meddelanden.

I 2 mom. foreskrivs om meddelande av foreldaggande om avbrytande innan talan om férbud en-
ligt 62 § 1 mom. vécks. Ett foreliggande om avbrytande kan meddelas innan talan om forbud
vicks, om det dr uppenbart att tillgodoseendet av varumérkesinnehavarens rittigheter annars
dventyras allvarligt. Dessutom ska de forutsdttningar som ndmns i 1 mom. uppfyllas.

Enligt 3 mom. ska domstolen ge bade mellanhanden och den som pastés ha gjort intrang till-
fille att bli horda. Delgivning till mellanhanden kan ske per post, e-post eller ndgon annan
elektronisk delgivningsmetod.

Enligt 4 mom. kan domstolen under vissa forutsittningar meddela foreldggande om avbry-
tande som interimistiskt utan att hora den som pastas gora intrdng. En mellanhand ska déremot
alltid ges tillfélle att framfora sin asikt innan forelaggande meddelas. Sokanden ska sérskilt
begira att foreldggandet meddelas som interimistisk. Dessutom forutsétts att drendets brads-
kande natur nédvéndigtvis kraver att den som péstas gora intrang inte hors. Forfarandet ar sa-
ledes exceptionellt. En sddan situation kan foreligga framst nér ett omedelbart avbrytande ar
sarskilt viktigt for sokanden och den som péstés gora intrdng inte kan bli hord tillréckligt fort.
Forslaget motsvarar utover 48 a § 3 mom. i den géllande varumérkeslagen dven 7 kap. 5 § 2
mom. i rattegangsbalken.

Av den foreslagna bestimmelsen framgér dessutom att ett interimistiskt foreldggande om av-
brytande é&r i kraft tills ndgot annat bestams. Enligt 25 kap. 1 § 3 mom. i rittegangsbalken far
det inte sérskilt sokas éndring 1 foreldggandet. Domstolen ska efter att det interimistiska fore-
laggandet har meddelats ge den som pastas ha gjort intrang tillfélle att bli hord. Horandet ska
ske utan drojsmal. Efter att ha hort den som péstas ha gjort intrang kan domstolen sluta sig till
att det inte finns grunder for foreldggandet om avbrytande och da ska det aterkallas. Forelag-
gandet ska ocksa aterkallas i det fall att den som pastas gora intrang inte nas inom skalig tid.

Enligt foreslagna 5 mom. trider ett foreldaggande om avbrytande i kraft nir sokanden stiller en
sddan sékerhet hos utmétningsmannen som avses i 8 kap. 2 § i utsdkningsbalken. Bestimmel-
sen innebédr att sokanden ska ansdoka om verkstillighet av foreldggandet om avbrytande hos
utmétningsmannen och hos denne stélla en i utsokningsbalken avsedd sékerhet i hidndelse av
ersattningsskyldighet enligt 6 mom. i den foreslagna paragrafen. Foreldggandet om avbrytande
trader i kraft forst efter att sdkerheten stéllts. Domstolen kan dock befria s6kanden fran stil-
lande av sdkerhet. Bestimmelser om befrielse fran att stélla sikerhet finns i 7 kap. 7 § i rétte-
géngsbalken.

Om foreldggandet om avbrytande meddelades innan forbudstalan vicktes med stod av 2 mom.
eller det meddelades som interimistiskt med stod av 4 mom., ska en forbudstalan som avses i
62 § 1 mom. anhéngiggéras i marknadsdomstolen inom en ménad frén det att foreldggandet
om avbrytande meddelades. Om talan inte vicks inom utsatt tid, forfaller foreliggandet om
avbrytande.
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I foreslagna 6 mom. foreskrivs om ersittning till mellanhanden och den som pastas gora in-
trang for de skador och kostnader som verkstélligheten foranlett. Den som yrkat pa forelag-
gande om avbrytande, i praktiken varumérkesinnehavaren, ska ersitta den skada och de kost-
nader som foranletts, om talan om forbud forkastas eller avvisas. Varuméarkesinnehavaren har
ersittningsskyldighet ocksd om behandlingen av &drendet avskrivs till foljd av att kdranden
aterkallat talan eller uteblivit fran rétten. Dessutom ska varumérkesinnehavaren ersétta den
skada och de kostnader som foranletts, om foreldggandet om avbrytande aterkallas med stod
av 4 mom. eller forfaller med stod av 5 mom. I den foreslagna bestimmelsen foreskrivs att nér
en talan om erséttning for skada och kostnader vicks ska 7 kap. 12 § i rittegdngsbalken iakt-
tas. Séledes ska talan om ersittning véckas hos marknadsdomstolen med hot om forlust av ta-
lerétt inom den tidsfrist pa ett & som avses i den paragraf som det hénvisas till.

65 §. Forbud mot anvindning av vilseledande varumdrke. Bestimmelsen motsvarar till sitt
innehéll huvudsakligen 36 § i den géllande varumérkeslagen. Enligt den foreslagna bestam-
melsen kan domstolen vid vite i den omfattning som anses nédvéndigt forbjuda anvandningen
av tecknet, om ett varumarke &r vilseledande eller om dess innehavare eller ndgon annan med
innehavarens samtycke anvénder varumérket pa ett sddant sétt att allménheten vilseleds. Vil-
seledande tecken har behandlats ovan i detaljmotiveringen till 12 § 1 mom. 5 punkten. Enligt
bestammelsen kan anvindningen av ett tecken ocksa forbjudas delvis, till exempel om tecknet
ar vilseledande enbart i friga om vissa varor eller tjanster, eller endast om det anvinds pa ett
visst sdtt. Bestimmelsen avviker frdn den géillande lagen pé det sitt att omndmnande av hot
om vite fogas till den. Behovet av hot om vite har beddmts ovan i motiveringen till 62 § 1
mom. och motsvarande grunder talar ocksé for att ett motsvarande tilldgg gors 1 65 §. Talan
om att doma ut vite far foras av den pé vars yrkande forbudsdomen har meddelats.

Bestimmelsen innehéller inte ett motsvarande omnamnde som finns i den géllande lagen, att
talan far foras av allmén aklagare, envar som lider forfing av kidnnetecknets anvéndning samt
av sammanslutning som bevakar de berdérda naringsidkares eller yrkesutovares intressen. Vil-
seledande karaktdr dr en absolut grund for avslag och ogiltigforklaring och detta skyddar all-
manintresset. P4 grund av detta dr det motiverat att talan om forbud péa grundval av att tecknet
ar vilseledande far foras utan att den som for talan lider direkt skada. Det har inte ansetts fin-
nas behov av aklagares talerdtt i situationer med vilseledande tecken och siledes foreslas att
detta stryks.

Enligt den foreslagna bestimmelsen kan forbud ocksé forelédggas interimistiskt med stdd av 7
kap. 3 § i rittegangsbalken.

66 §. Varumdrke som registrerats utan samtycke i en agents namn. 1 1 mom. foreskrivs om att
forbjuda anvindningen av ett varumirke som registrerats utan varumérkesinnehavarens sam-
tycke och overforingen av det till varumérkesinnehavaren. Genom bestdmmelsen genomfors
artikel 13 i varumaérkesdirektivet. Bestimmelsen i direktivet baserar sig pé artikel 6 f i Paris-
konventionen.

113 § 1 mom. 8 punkten i lagen finns bestimmelser om forbud att registrera varumarke for
agent utan varumérkesinnehavarens samtycke och ogiltigforklaring av ett sddant varumaérke.
Om tecknet utan innehavarens samtycke registrerats for en agent, kan dess anvéndning enligt
den foreslagna bestimmelsen forbjudas. Tecknet kan ocksa alternativt till eller utover forbudet
overforas till varuméirkesinnehavaren pa innehavarens yrkan. PRS overfor tecknet efter att ha
avgjort yrkandet pa overforing av tecknet eller efter att fran domstolen ha fatt ett beslut om
overforing.

For varumérkesinnehavaren och agenten géller samma forutsittningar som i 13 § 1 mom. 8
punkten i lagen. Varumérkesinnehavaren ska alltsa ha en tidigare varumérkesansdkan eller re-
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gistrering i Finland eller annanstans. Agenten ska ha registrerat ett motsvarande tecken for va-
ror eller tjdnster av samma eller liknande slag och varumaérket ska ha registrerats utan varu-
mérkesinnehavarens samtycke. Agenten ska ha eller tidigare ha haft nagot slags avtalsforhal-
lande till varumarkesinnehavaren.

I 2 mom. foreskrivs att anvindningen av ett varumirke som registrerats i agentens namn inte
kan forbjudas eller registreringen &verforas till varumédrkesinnehavaren, om agenten haft ett
giltigt skal till sitt handlande. Det giltiga skdlet bedoms i den foreslagna bestimmelsen pa
samma sétt som i 13 § 1 mom. 8 punkten, dér det ocksa finns exempel pé giltiga skil. Férutom
att agenten ska ha haft ett giltigt skél att ansdka om registrering av varumérket i sitt namn utan
varumdrkesinnehavarens samtycke, ska agenten ocksé ha ett giltigt skél for att behalla regi-
streringen och inte dverlata den till innehavaren. Ett sddant giltigt skal kan vara till exempel
att innehavaren inte har varit intresserad av att forvirva eller vidmakthalla rattigheter i Finland
genom att 1ata bli att anvinda varuméirket under en lang tid.

67 §. Visande av verkligt bruk i forbudsdrenden. 1 den foreslagna bestimmelsen foreskrivs att
domstolen kan forbjuda anvidndningen av ett varumérke endast till den del som innehavaren av
det dldre varumairket eller EU-varumarket har giltiga rittigheter. Genom bestdmmelsen ge-
nomfors artikel 17 1 varumérkesdirektivet.

Enligt den foreslagna bestimmelsen ska kdranden p& begéran av innehavaren av det yngre va-
rumirket visa att det dldre varumérket eller EU-varumérket har varit i verkligt bruk pa det sétt
som foreskrivs i 49 §. I praktiken ska kdranden visa att varumérket anvénts under den femars-
period som foregar den dag da talan vécktes pa det sitt som foreskrivs 1 46 § for de varor eller
tjanster som talan grundar sig pa eller att det fanns giltiga skal for underldten anvandning. Ka-
randen ska ldgga fram bevis pa bruk, om registreringsforfarandet for kdrandens varumarke el-
ler EU-varumérke har slutforts minst fem ér fore vickandet av talan. Skyldigheten att visa det
verkliga bruket giller enligt bestimmelsen endast innehavare av varumérke eller EU-
varumirke, eftersom den kérande som yrkar pa forbud i enlighet med 62 § alltid &r innehava-
ren av varumérket eller EU-varumairket. Domstolen ska inte foreldgga forbud i friga om séad-
ana varor och tjanster for det yngre varumaérket for vilka kiarandens dldre ensamritt inte varit i
verkligt bruk eller for vilka det inte finns négot giltigt skél for underlaten anvindning. Om in-
nehavaren av det dldre varumaérket eller EU-varumérket inte har haft sitt varumérke eller EU-
varumérke i verkligt bruk i enlighet med 46 § under de senaste fem aren i friga om de varor
och tjénster for vilka varumairket registrerats och som utgor grunden for talan, kan domstolen
vid foreldggandet av forbud beakta ensamratten och foreldgga forbudet endast till den del som
det visas att ensamrétten anvénts. Alternativt kan kdranden visa att det fanns ett giltigt skél for
underlatenheten att anvdnda ensamrétten. Om bevis inte laggs fram, forkastas talan om férbud.

68 §. Faststdllelsetalan. 1 paragrafen foreskrivs om faststéllelsetalan samt om panthavares och
licenstagares talerétt.

I 1 mom. foreskrivs att domstolen genom talan kan faststilla om det foreligger rtt till varu-
mérke eller om ett visst forfarande gor intrdng i ensamrétten till varumérke. Bestimmelsens
ordalydelse éndras till den del att dér i stéllet for kdnnetecken talas om rétt till varumérke. Be-
stimmelsen motsvarar i sak 46 § i den géllande varumirkeslagen. Den foreslagna bestdimmel-
sen innehéller dock inte léngre ett krav pa att ovissheten medfor att kdranden lider forfang.
Forutsattningen pa uttryckligt forfang behdvs inte, utan saken ska beddmas i provningen av
processforutsittningarna. 1 praktiken forutsétter vickande av talan ocksa fortsdttningsvis ett
rattsligt intresse i1 drendet. Forhallandet mellan behovet av rattsskydd och kravet pa oldgenhet
beskrivs nédrmare i motiveringen till 58 § 1 mom. och den motiveringen ldmpar sig dven {or
denna situation. I den foreslagna bestdmmelsen ndmns inte heller uttryckligen att domstolen
kan faststilla om ratt foreligger eller om intrdng gjorts, om ovisshet rdder om forhallandet.
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Ovisshet i forhallandet ndmns till exempel inte 1 21 § i1 lagen om rittegéng i marknadsdomsto-
len, vilken paragraf géller faststillelsetalan.

Den foreslagna bestimmelsen géller badde positiv och negativ faststéllelsetalan. Med positiv
faststéllelsetalan avses i detta sammanhang en talan som varumérkesinnehavaren véckt mot en
séddan person som gor intrang i eller vars verksamhet kommer att gora intrang i varumarke.
Med negativ faststéllelsetalan avses en talan som tredje part vickt mot varuméarkesinnehava-
ren for att faststilla att partens nuvarande eller kommande verksamhet inte gor intrdng i varu-
market.

I 2 mom. foreskrivs om panthavares och licenstagares rétt att vicka i 1 mom. avsedd faststl-
lelsetalan. I den géllande lagen foreskrivs om licenstagarens ritt att vicka faststillelsetalan i
46 § 2 mom. och i 45 §. I fraga om panthavares ritt till faststéllelsetalan &r det friga om ny
nationell reglering. Det kan ligga i panthavarens intresse att i domstol fa faststilla ratten till
varumirket eller att ett visst forfarande gor intrdng i rétten. Saledes &r det viktigt att dven
panthavare har mdjlighet att vécka faststéllelsetalan, om varumérkesinnehavaren sjélv dr pas-
siv 1 frigan. Bestimmelsen hénvisar for panthavares del till 39 § 2 mom. och for licenstagares
del till 42 § 4 mom.

Panthavaren ska be att varumirkesinnehavaren vécker faststillelsetalan och pa det sittet ge
varumérkesinnehavaren mdjlighet att sjilv vidta atgérder. Panthavaren kan vicka faststéllelse-
talan, om varumaérkesinnehavaren trots panthavarens begéran inte vidtar atgérder inom skélig
tid. Panthavaren behover inte framstélla begéran till varumérkesinnehavaren och vénta en ska-
lig tid, om parterna har avtalat att panthavaren har ratt att vidta atgérder dven utan begaran.

Licenstagaren har ratt att vicka faststéllelsetalan i situationer i enlighet med 42 § 4 mom. Li-
censtagaren kan alltsd i regel vécka faststdllelsetalan endast med varumérkesinnehavarens
samtycke. Licenstagaren kan vécka faststillelsetalan ocksa, om varumirkesinnehavaren och
licenstagaren har kommit dverens om en sddan mojlighet till exempel i licensavtalet. Inneha-
vare av en exklusiv licens féar véicka faststillelsetalan utan samtycke eller avtal, om licenstaga-
ren underrittat varumirkesinnehavaren om behovet av att vicka faststillelsetalan och varu-
markesinnehavaren inte vidtagit atgdrder inom en skalig tid. Den som har exklusiv licens bor
saledes ha gett varuméarkesinnehavaren majlighet att sjdlv vidta atgérder.

69 §. Gottgorelse och skadestdnd. 1 paragrafen foreskrivs om varumérkesinnehavarens rétt att
fa skadestand for intrang i varumarkesritt samt gottgorelse for anvdandningen av tecknet. Be-
stimmelsen motsvarar till sin ordalydelse 38 § 2 och 3 mom. i den géillande varumérkeslagen.

I 7 mom. foreskrivs om skadestdnd nér nagon uppsétligen eller av oaktsamhet gor intréng i en-
samritten till ett varumérke. Genom bestdmmelsen genomfors artikel 13 i genomforandedirek-
tivet. Om intranget gjorts uppsatligen eller av oaktsamhet har varumirkesinnehavaren rétt till
skélig gottgorelse for den olagliga anvidndningen av varumirket. Gottgorelse ska betalas dven
om den krénkta inte visar att han eller hon lidit forlust pa grund av gérningen. Gottgdrelsen ar
ddarmed oberoende av de ekonomiska forluster som den olagliga anvandningen kan ha orsakat.
Som kalkylmaéssig grund for gottgorelsen kan i de flesta fall anses sedvanlig ersdttning for
bruket, dvs. licensavgift.

Dessutom har varumérkesinnehavaren ritt till ersittning for all skada som intrdnget orsakar.
Om oaktsamheten endast ar ringa kan ersittningen for skadan jaimkas. Nar domstolen uppskat-
tar beloppet av skadestand ska domstolen beakta alla omstdndigheter som framkommit i fallet.
Erséttning betalas for alla sddana kostnader och forluster som gérningen foranleder som kan
bevisas, till exempel pa basis av verifikat. Dessutom betalas till fullt belopp annan ekonomisk
skada som gérningen orsakat, dvs. rena formogenhetsskador. I enlighet med de allménna prin-
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ciperna i skadestandsritten ska innehavaren av rittigheten i1 regel bevisa skadebeloppet. Sad-
ana omstandigheter som ska beaktas och som framkommer i fallet &r till exempel negativa
ekonomiska péfoljder for den skadelidande, inklusive vinst som gétt forlorad, sdsom intréngs-
gorarens eventuella ogrundade nytta och i forekommande fall andra ekonomiska faktorer,
sasom den immateriella skada som varumérkesinnehavaren fororsakats av intrnget i varu-
mérket. En typisk ekonomisk skada dr den vinst som gatt forlorad i samband med intrénget. I
uppskattningen av den vinst som gatt forlorad méste man méanga génger ty sig till osékra fak-
torer. En fingervisning om skadans omfattning kan frimst fis genom fordndringarna i at-
géngen av de produkter som forsetts med varumérket. Ofta dr det lattare vid intrdng i varu-
mérke att utreda den nytta som intrdngsgoraren fatt 4n den skada som varumérkesinnehavaren
orsakats. P& grund av detta kan enligt momentet dven den vinst som intrdngsgoraren fatt eller
annan ogrundad ekonomisk nytta som intrangsgoraren fatt anviandas till hjalp vid uppskatt-
ningen av skadestandsbeloppet. I det enskilda fallet kan ocksd den vinst som intrangsgdraren
fatt ge en fingervisning om den vinst som gatt forlorad. Skadestandsbeloppet kan emellertid
inte faststillas enbart p4 denna grund. Ett intrdng &r ofta dgnat att medfora en minskning av
det renommé och den uppskattning som affarsverksamheten atnjuter eller att orsaka storningar
i kundrelationerna, dven om det oftast &r sdrskilt svért att bevisa sddan skada som beror pé
dessa orsaker. Samma slags ekonomisk skada som &r svér att bevisa kan intrénget fororsaka
varumirkets good will-véirde eller sérskiljningsforméga genom urvattning.

Minskad uppskattning av affdrsverksamheten, urvattning av varumaérkets sirskiljningsforméga
eller sankt good will-virde &r ofta sddana skador vars konsekvenser framkommer forst med ti-
den. Under den rittegédng dir skadestdndsfragan behandlas har alla dessa skador inte nédvén-
digtvis dnnu blivit verkliga forluster. I situationer med intrdng i varumérke finns det dock
inget hinder for att ersittning ges forutom for redan realiserade forluster ocksé for forluster
som kan forvéntas i framtiden, om yrkandet pa ett tillrackligt tillforlitligt satt kan visas grunda
sig pé en intrangsgarning.

Enligt foreslagna 1 mom. kan skadestdndet jimkas, om intrdngsgorarens oaktsamhet dr ringa.
Begreppet ringa oaktsamhet ska bedémas enligt de allménna principerna i skadestandsratten
och enligt etablerad rattspraxis. I sak ingar motsvarande bestimmelse om jamkning i 38 § i
den géllande varuméarkeslagen samt i 58 § i patentlagen, i 36 § i monsterrattslagen och 137 § i
lagen om nyttighetsmodellrétt. Det dr inte meningen att jamkningen dr en automatisk 18sning i
alla situationer med ringa oaktsamhet, utan dessutom ska det forutséttas att erséttningsskyl-
digheten Overvégs vara oskéligt tung med beaktande av intrdngsgorarens formogenhet och
andra forhallanden. Huvudregeln ar skyldighet att ersitta till fullt belopp och jimkning ska
inte foretas enbart pa grund av att intrdngsgorarens och den krénktas ekonomiska stillning &r
avsevart mycket olika.

I 2 mom. foreskrivs att den som gor intrang &r skyldig att betala skélig gottgdrelse for anvénd-
ningen av tecknet dven i det fall att intrdnget i ensamrétten till varumérket inte gjorts av oakt-
samhet.

70 §. Preskription av rdtten till gottgérelse och ersdttning. 1 paragrafen foreskrivs om pre-
skription av ritten till gottgorelse och skadestandsritten. Paragrafen motsvarar till sitt innehall
40 § 1 den géllande varumaérkeslagen samt paragrafen om preskription av rétten till erséttning i
andra lagar om industriella réttigheter.

Enligt / mom. kan gottgorelse och ersittning for skada yrkas endast for de fem senaste aren
innan talan vicktes. Preskriptionstiden ar absolut.

Preskriptionstiden ska dimensioneras sa att den inte leder till rattegdngar som kostar mycket
och ér osékra avseende héndelser som skett dratal tillbaka i tiden och vars bevis och bevisning

170



RP 201/2018 rd

har blivit osékra och bristfélliga. Darfor finns i paragrafen en absolut preskriptionstid, pa
samma sétt som i den nu géllande bestimmelsen. Samtidigt méste man se till att preskriptions-
tiden inte dventyrar en omsorgsfull rittsinnehavares mojligheter att {2 erséttning for skada som
innehavaren lidit. I andra lagar anses preskriptionstiden p& fem &r &ndamélsenlig i detta hinse-
ende. Dessutom &r det motiverat att preskriptionstiden &r lika lang i alla lagar om industriella
rattigheter. Rétten till gottgorelse och erséttning for skada gar forlorad, om talan om gottgo-
relse och ersdttning inte har vickts inom fem ar fran det att skadan uppstod.

I 2 mom. konstateras att gottgorelse och ersdttning for skada trots 1 mom. kan yrkas inom ett
ar frén varumérkets registreringsdag, for att rétten till ersittning inte ska preskriberas innan
varumairket registreras. Intrdnget méste 1 detta fall ha skett fore registreringen av varumaérket.
Da kan erséttning dock krdvas endast for de fem ar som foregéar anhidngiggdrandet av talan.

71 §. Pdfoljder av dndring eller forstorelse. 1 paragrafen beskrivs om korrigerande atgirder
som syftar till att aterstélla situationen till vad den skulle ha varit utan intranget i varumérkes-
ratten samt till att forhindra att intrdnget fortsétter. Genom paragrafen genomfors artikel 11 i
genomforandedirektivet och regleringen motsvarar i sak 37 § 1 mom. och 41 § i den géllande
varumarkeslagen. I bestimmelsen har samlats samtliga paféljder av dndring och forstorelse
som i den gillande lagen finns atskilda i 37 och 41 §.

Enligt / mom. kan domstolen pd yrkande av varumirkesinnehavaren forordna att ett tecken
som gor intrang ska tas bort fran den egendom dér tecknet forekommer eller dndras sé att det
inte ldngre kan missbrukas. I den géllande lagen anvénds uttrycket “kénnetecken som obeho-
rigen anbragts pa vara, forpackning, reklam, affirshandling eller dylikt ”. I den foreslagna be-
stimmelsen fOreslds uttrycken “’tecken som gor intrdng ” och “egendom pé vilken tecknet f6-
rekommer”. Andringen syftar inte till att dndra réttsldget fran nuvarande. Om atgérden inte
annars kan genomforas, forordnas att den egendom pa vilken det tecken som gor intréng fore-
kommer forstors eller dndras pé ett visst sétt. I detta fall kan domstolen ocksé pa yrkande for-
ordna att egendomen Overldts mot erséttning till den som krénkts. Inlosning kan exceptionellt i
vissa situationer med tanke pé rattsinnechavaren vara ett bittre alternativ dn att forstora va-
rorna, till exempel om det material som anvénts i varorna kan &teranvéndas.

I 2 mom. foreskrivs om mdjligheten att pd yrkande av den krénkta beslagta den egendom som
avses i 1 mom. Beslag dr mdjligt ocksd med stod av 7 kap. i rattegangsbalken. Genom mo-
mentet kompletteras tvangsmedelslagens bestammelser i brottsprocessen samt klarldggs att
beslag dr mojligt oberoende av om intranget gjorts uppsatligen eller inte. Jamfort med 41 § 2
mom. i den gillande lagen har ur bestimmelsen strukits beslagtagning genom aklagares be-
slut, for det har i praktiken inte ansetts vara behovligt. I fortsattningen beslutar endast domstol
om beslag.

I 3 mom. foreskrivs om pafdljderna av dndring och forstorelse av vilseledande varumérken.
Paragrafen motsvarar till sitt innehall huvudsakligen 37 § i varumarkeslagen. I den féreslagna
bestammelsen foreskrivs att nar domstolen med stod av 65 § forbjuder anviandning av ett va-
rumirke, kan domstolen forordna att ett tecken som anvénts i strid med forbudet ska tas bort
frén den egendom pé vilken det forekommer eller dndras sé att det inte ldngre 4r vilseledande.
Om en sddan dtgérd inte annars kan genomforas, forordnas att den egendom pé vilken tecknet
forekommer fOrstors eller dndras pé ett visst sitt. Aven om fOrstorelse av varor hédnvisar till
fysiska varor, omfattar bestimmelsens ordalydelse d4ven anviandningen av annat slags varu-
mérke till exempel i reklam. For sddan anvidndning kommer forordnande att &dndra tecknet i
fraga. Bestimmelsen avviker till sin ordalydelse fran den gillande lagen pa det sitt att ut-
trycket “kidnnetecken som i strid mot forbud anbragts pé vara” har ersatts med uttrycket “va-
rumirke som anvénts i strid med forbudet”. Andringen syftar inte till att dndra réittsldget.
Dessutom stryks ur bestimmelsen hdnvisningen “dger rétten efter vad som finnes skaligt for-
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ordna” som onddig. Eftersom det dr fraga om en mdjlighet for en domstol, utgér man fran det
antagandet att bestimmelsen tillimpas efter vad som finnes skéligt.

I den foreslagna bestdmmelsen foreskrivs inte om mojligheten till beslag, som ingér i 37 § 2
mom. i den géllande lagen. I praktiken har det inte ansetts finnas behov av bestimmelsen, utan
i sddana fall har de civilrittsliga medlen ansetts var tillrackliga.

72 §. Offentliggérande av domar. 1 paragrafen foreskrivs om offentliggérande av dom som
géller intrdng av kdrande pd svarandens bekostnad. Paragrafen motsvarar 41 a § i den nuva-
rande varumérkeslagen. Genom paragrafen genomfors artikel 15 i genomforandedirektivet.
Aven i andra lagar om industriella rattigheter och upphovsritt ingar bestimmelser om offent-
liggoérande av dom i tvistemal. I praktiken har skyldighet att offentliggéra dom inte férordnats
1 ndgon ndmnvérd utstrackning.

Enligt / mom. kan domstolen 1i ett tvistemal som géller intrdng i ett varumérke pa yrkande av
kdranden aldgga svaranden att ersétta kdranden for de kostnader denne har for att genom
lampliga &tgérder offentliggdra information om en lagakraftvunnen dom dér svaranden kon-
staterats ha gjort intrang i ensamritt till varuméarke.

Offentliggorandet kan gélla domar dir svaranden har konstaterats ha gjort intrdng i ensamrétt
till varumaérke. Det forutsdtts att domen vunnit laga kraft. Oftast dr det motiverat att det av
domen offentliggdrs en resumé som innehéller de visentliga uppgifterna. Uppgorandet av re-
sumén hor till svaranden. Det dr dock inte uteslutet att domen offentliggdrs i sin helhet, nér si-
tuationen det kréver.

Paragrafen utdkar inte de uppgifter om en dom som &ver huvud taget far offentliggéras. Det i
paragrafen avsedda forelédggande att ersétta kostnaderna for offentliggdrandet undanréjer inte
kédrandens ansvar for de uppgifter som offentliggdrs som foljer av annan lagstiftning. Offent-
liggorandet kan naturligtvis gélla bara domen eller del av dom som enligt bestimmelserna om
rattegdngs offentlighet r offentlig. Informationen om domen forutsétter oftast inte att en fy-
sisk persons namn ndmns. Kéranden kan ocksa stillas till ansvar for felaktiga uppgifter som
kéranden offentliggjort i det fall att kéranden har 6verdrivit eller annars forvrangt fakta i fallet.

Meddelandet av foreldggande forutsétter kirandens yrkande. Kédranden ska specificera hur ka-
randen tdnker offentliggdra domen samt visa upp en berékning av de kostnader som det med-
for. Domstolen ska i sitt beslut forordna vilka begirda atgarder for offentliggérande som ka-
randen kan vidta pa svarandens bekostnad. En lamplig atgdrd ar ofta en tidningsannons om de
véisentliga uppgifterna i domen. I forsta hand ér det tillrdckligt att annonsen publiceras i en
facktidning och i en betydande lokal tidning. Om offentliggorandet har riksomfattande bety-
delse, kan annonsen dessutom publiceras i en riksomfattande tidning. Kéranden kan ocksa till
exempel skriva ett kort meddelande om domen och skicka det till sina intressentgrupper eller
offentliggdra det pé sin webbplats.

En domstols foreldggande har sddan betydelse att kdranden far rétt till erséttning for godtag-
bara kostnader for offentliggdrandet av svaranden. Om svaranden inte ersitter kostnaderna
frivilligt, kan kdranden krdva dem pa réttslig vdg. Domstolens foreldggande forpliktar inte
massmedier att publicera annonsen och undanrdjer inte heller det ansvar f6r innehéllet i publi-
kationen som foljer av andra forfattningar.

I 1 mom. foreskrivs ocksda om meddelande av foreldggande och omstiandigheter som ska beak-
tas vid overvédgandet av innehéllet. Avsikten ér inte att offentliggérandet blir ett regelritt for-
farande, utan att mdjligheten anvénds med eftertanke. Domstolen ska enligt principerna om
proportionalitet beakta den allmidnna betydelsen av offentliggdrandet, intrdngets art och om-
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fattning, de kostnader som offentliggérandet medfér och andra motsvarande omsténdigheter.
Offentliggorandet och sitten for offentliggdrandet ska séledes provas med tanke pé savil all-
ménheten som kdranden och svaranden. Offentliggérandet kan ha allmén betydelse, om det till
exempel dr friga om ett nytt prejudikat om en lagtolkningsfraga eller de omsténdigheter som
framgér av avgorandet har betydelse for konsumenterna.

I 2 mom. foreskrivs att domstolen faststiller ett maximibelopp for de skéliga kostnader for of-
fentliggdrande som svaranden ska ersétta. Stéllandet av ett kostnadstak behdvs for att garan-
tera svarandens réttsskydd och for att undvika tvister som géller kostnader. For att faststdlla de
maximala kostnaderna maste det bedomas hur stora behovliga och skéliga kostnader de god-
tagbara atgérderna for offentliggérande medfor for kiranden.

I den foreslagna bestimmelsen foreskrivs dessutom att atgdrderna for offentliggérande ska
vidtas inom den tidsfrist fran det att domen vunnit laga kraft som domstolen satt ut, vid dven-
tyr att rétten att fa erséttning for kostnaderna annars gér forlorad. Utséttandet av tidsfrist for
offentliggdrandet behdvs for svarandens réttsskydd. En lamplig tidsfrist kan vara till exempel
tre ménader.

73 §. Parallella rdttigheter. Paragrafen innehaller en bestimmelse om eventuella begréns-
ningar av anviandning som motsvarar 11 § i den géllande lagen. I direktivet finns inte bestam-
melser om detta. Med avvikelse frén den gillande bestimmelsen har i den foreslagna bestdm-
melsen ”“marknadsdomstolen” dndrats till “domstolen”, for att bestimmelsen utéver mark-
nadsdomstolen ska omfatta en eventuell domstol som ar besvarsinstans. Domstolen kan i situ-
ationer som avses 1 8 § 1 punkten samt i 15 § bestdimma att ndgotdera varumairket eller bada
varuméarkena far anviandas endast 1 ett visst utformande med tilligg av ortsangivelse eller va-
rumérkesinnehavarens namn eller genom att anvidndningen avgransas sé att den géller vissa
varor eller tjénster, sa att den géller ett visst omrade eller pd nagot annat motsvarande stt.

74 §. Varumdrkesforseelse. 1 paragrafen foreskrivs om lindriga forseelser som géller varumair-
kesrdtt. I den géllande varumaérkeslagen finns bestdimmelser om varumérkesforseelse i 39 §. I
forhallande till den géllande paragrafen dndras bestimmelsen sa att av den tydligt framgéar att
dven den som gor intrdng i ensamritt till EU-varumérke eller till internationell registrering
som designerar Europeiska unionen kan gora sig skyldig till varumérkesforseelse. Andringen
behovs eftersom det i réttspraxis anses (dom av den 26 april 2018/868, HD:2018:36, H20
MOP) att rekvisitet for brott mot industriella réttigheter endast géller intréng i réttigheter en-
ligt de angivna nationella lagarna och inte varumérkes- och monsterréttigheter i enlighet med
forordningen om EU-varumérken och forordningen om gemenskapsformgivning. Det dr san-
nolikt att bestimmelsen om varumérkesforseelse skulle tolkas pa motsvarande sétt. Sdsom
framfors ovan i den allménna motiveringens avsnitt 2.3, Beddmning av nuléget, &r det motive-
rat att ensamréttigheter som géller inom hela EU inkluderas i straffbestimmelsen. JAimfort
med nuldget utvidgas genom bestdmmelsen tillimpningsomradet for bestimmelsen om varu-
markesforseelse att &ven omfatta intrang 1 EU-varumarke.

Enligt / mom. ska den som uppsétligen gor intrang i ensamritt till varumérke i1 enlighet med
denna lag eller i ensamritt till EU-varumérke i enlighet med férordningen om EU-varumaérken
ska, om gérningen inte utgdr brott mot industriell réttighet enligt 49 kap. 2 § i straftlagen, for
varumérkesforseelse domas till boter. Aven om strdvan pa grund av legalitetsprincipen oftast
ar att i straffrittsliga bestimmelser hinvisa till vissa paragrafer i lagen eller till vissa artiklar i
forordningen, for att bestimmelserna om beskrivningen av garningen ska vara s noggrant av-
gransade och exakta som mojligt, anses detta pa grund av innebdrden i ensamritt till varu-
mérke i detta sammanhang inte vara mojligt i den foreslagna bestimmelsen. Nedan presente-
ras de paragrafer i varumérkeslagen som ar viktigast med tanke pé ensamritt till varumérke
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och de artiklar i forordningen om EU-varumirken som é&r viktigast med tanke pa ensamritt till
EU-varumirke.

Enligt ordalydelsen i den foreslagna bestdmmelsen ér den tillimplig pé situationer dér det
uppsatligen gors intrdng i ensamrétten enligt varumérkeslagen. Bestdmmelsen omfattar séle-
des alla ensamrittigheter enligt varumarkeslagen, dar férutom nationella registrerade och in-
arbetade varumarken dven ingér vilkdnda varumarken, kollektiv- och kontrollmérken samt in-
ternationella registreringar som géller 1 Finland. Enligt den foreslagna varumarkeslagen skyd-
das kollektiv- och kontrollmirken samt internationella registreringar som varumérken. Pa dem
tillimpas i regel vad som foreskrivs om varumérken, s& de omfattas av tillimpningsomridet
for varumérkesforseelse dven utan sérskilt omndmnande.

Det ar fraga om varumirkesforseelse, om intranget riktar sig till ensamratt som skyddats ge-
nom varumarkeslagen. I forsta hand framgar ensamrittens innebdrd i fraga om nationella va-
rumirken av den offentliga varumérkesdatabasen, som fors av PRS. Av varumérkesdatabasen
framgér bade det skyddade mérket och en forteckning dver de varor och tjénster som registre-
ringen omfattar. Eftersom ensamrétt enligt varumérkeslagen endast géller visst slags bruk i né-
ringsverksambhet, blir varumérkeslagens bestimmelser om ensamritt tillimpliga. I 3 § i den f6-
reslagna lagen foreskrivs om ensamritt som forvarvas genom registrering. I bestimmelsen
framfOrs sittet att forvdrva ensamrétt och tidpunkten for nir ensamritten forvarvas. I lagens 4
§ framfors majligheten att forvirva ensamritt till varumérke dven utan registrering nir varu-
mérket har blivit inarbetat. I lagens 5 § foreskrivs om innehéllet i ensamrétten. Ensamrétten
géller néringsverksamhet och anvindning av tecknet som kadnnetecken for varor eller tjénster.
15 § finns tre skyddsnivaer. Enligt 1 punkten i den aktuella paragrafen fér i ndringsverksamhet
inte utan varumérkesinnehavarens samtycke som kénnetecken for varor eller tjanster anvandas
ett tecken som &r identiskt med ett registrerat eller inarbetat varumirke for varor eller tjénster
av samma slag. Enligt 2 punkten i paragrafen fér i ndringsverksamhet inte utan varumérkesin-
nehavarens samtycke som kénnetecken for varor eller tjdnster anvindas ett tecken som pa
grund av att det &r identiskt med eller liknar ett registrerat eller inarbetat varumérke for varor
eller tjanster av samma eller liknande slag medfor risk for forvaxling hos allménheten. I 3
punkten foreskrivs om skydd for vilkdnda varumérken. I 6 § i lagforslaget preciseras de sétt
att anvénda tecken som ingér i varumirkesinnehavarens forbudsritt. Enligt 7 § i lagen har in-
nehavaren av ett registrerat varumaérke rétt att forbjuda tredje mén att i samband med nérings-
verksamhet fora in varor fran tredje land till Finland, &ven om varorna inte dvergar i fri om-
sattning. For sddan forbudsrétt forutsétts att varorna ér forsedda med ett tecken som 4r iden-
tiskt med det varumédrke som registrerats for varorna eller ett tecken som till sina vésentliga
egenskaper inte kan sérskiljas fran ett sidant varumérke. I 8 § i lagforslaget foreskrivs om be-
gransningar av ensamritten. I 9 § i lagforslaget ingar en bestimmelse om konsumtion av de
rattigheter som ett varumaérke ger.

Innehallet i ovanndmnda 3-9 § har beskrivits ndrmare ovan i detaljmotiveringen till de aktu-
ella paragraferna. Det skydd som varumérket ger giller endast naringsverksamhet, varfor till-
verkning eller anvindning som enbart dr avsedd att tillgodose privata och individuella behov,
som saknar ekonomisk betydelse faller utanfor skyddet for ensamrétt och ddrmed ocksé utan-
for bestimmelsen om varumérkesforseelser. Aven om innebodrden av det skydd som varumar-
ket ger i princip framgér av de ovan redogjorda paragraferna, finns det skal att beakta att dven
bestimmelser annanstans i lagen kan paverka bedémningen av laget. Exempelvis kan enligt
15 § i lagen innehavaren av ett dldre varuméarke forlora sin rétt att forbjuda anvandningen av
ett yngre registrerat eller inarbetat tecken, om innehavaren har ként till att tecknet anvéands
men inte inom 5 ar vidtar atgarder for att forbjuda anvéndning av tecknet. Da kan det inte an-
ses att det gjorts intrang 1 ensamrétt till varumérke och séledes é&r inte heller bestimmelsen om
varuméarkesforseelse tillimplig.
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Till varumérkesforseelse kan ocksé den som gor intrang i ensamritt till EU-varumaérke i enlig-
het med forordningen om EU-varuméarken gora sig skyldig. Bestimmelsen omfattar saledes
forutom EU-varumaérken @ven internationella registreringar som designerar Europeiska union-
en, om vilka det foreskrivs i kapitel XIII i forordningen om EU-varumérken, samt EU-
kontrollméirken och EU-kollektivmérken, om vilka det foreskrivs i kapitel VIII i forordningen
om EU-varumérken.

I forsta hand framgér ensamréttens innebord i fraga om EU-varumérken av den offentliga va-
rumérkesdatabasen, som fors av EUIPO. Av EUIPO:s varumirkesdatabas framgér bade det
skyddade tecknet och en forteckning dver de varor och tjanster som registreringen omfattar.
Eftersom ensamritt enligt varumérkeslagen endast giller visst slags bruk i néringsverksambhet,
blir bestimmelserna om ensamritt i forordningen om EU-varumirken tillimpliga. Innehallet i
ensamrétten for ett EU-varumérke bestdms enligt forordningen om EU-varumérken. Centrala
artiklar i forordningen med tanke pé faststillandet av innehallet i ensamritten &r: artikel 9 dar
det foreskrivs om rattigheter som EU-varumirke ger, artikel 10 dér det foreskrivs om rétten att
forbjuda forberedande atgérder vad géller anvandning av forpackning eller andra underlag, ar-
tikel 11 dér det foreskrivs om dag nér réttigheterna ska borja gélla i forhéllande till tredje man,
artikel 13 dér det foreskrivs om forbud att anvinda ett EU-varumérke som &r registrerat i en
agents eller en foretrddares namn, artikel 14 dir det foreskrivs om begransningar av ett EU-
varumirkes rittsverkan samt artikel 15 dér det foreskrivs om konsumtion av de rittigheter
som #r knutna till ett EU-varumérke. Aven om det inte uttryckhgen hénvisas til] artikel 6, en-
hgt vilken EU-varumirke forvérvas genom registrering, dr den av betydelse. Aven den som
gor intrang i ensamrétten till en internationell registrering som designerar Europeiska unionen
kan gora sig skyldig till varuméarkesforseelse. Bestimmelser om verkan av internationell regi-
strering som designerar unionen finns i artikel 189 i férordningen om EU-varumirken. Med
tanke pé faststdllandet av ensamrétten till internationell registrering dr dessutom ovannidmnda
bestimmelser om EU-varumirken av betydelse. Med tanke pa faststillandet av ensamritt till
EU-kollektivmérken och EU-kontrollmérken ér utdéver ovanndmnda bestimmelser dven bland
annat artiklarna i 7475 och 84-85 i forordningen om EU-varumaérken av betydelse.

Bestdmmelser om allvarliga intrdng i varumérkesritten foreskrivs dven fortséttningsvis i 49
kap. 2 § i strafflagen, vilken paragraf géller brott mot industriella rittigheter. Som i nulédget
ingar i1 bestimmelsen ett omndmnande som avser att den tillimpas i andra hand i foérhéllande
till bestdmmelsen om brott mot industriell réttighet i strafflagen. Den enda straffpafoljden for
varumarkesforseelser ér boter.

I 2 mom. foreskrivs att det dr friga om ett malségandebrott. Momentets sprdkdrakt har moder-
niserats jamfort med 39 § 2 mom. i den géllande varumérkeslagen. Andringen syftar inte till
att dndra réttsléget.

I 3 mom. foreskrivs att om det &r frAga om intrdng i en réttighet som grundar sig pé ett regi-
strerat varumarke, utdoms straff endast om intranget skett efter registreringsdagen. Momentets
sprakdriakt har moderniserats jimfort med 39 § 3 mom. i den nuvarande varumarkeslagen.
Andringen av sprakdrikten syftar inte till att andra réttsliget. Aven om endast registrerade va-
rumirken anges i ordalydelsen, &dr bestimmelsen ocksé tillaimplig p4 EU-varumérken i enlig-
het med 101 §, ddr EU-varumérken pa det sétt som ndmnts ovan inkluderats 1 tillimpningsom-
radet for varumérkesforseelse.

Domstolars behorighet
75 §. Marknadsdomstolens behorighet. 1 paragrafen konstateras marknadsdomstolens beho-

righet i ansoknings-, tviste- och besvérsmal samt i mal som géller EU-varumérken.
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I I mom. foreskrivs att tvistemdal och ansokningsdrenden som grundar sig pa denna lag hand-
laggs i marknadsdomstolen. Bestimmelsen motsvarar 42 § i den géllande lagen. Med tviste-
mél och ansokningsdrenden som grundar sig pd denna lag hénvisas till tvistemal och ansok-
ningsirenden dér det yrkas pé en pafoljd med stdd av varumaérkeslagen eller dér det annars ér
frdga om en sak som baserar sig pd nimnda lag, till exempel bittre ritt till varumérke. Dére-
mot omfattar bestimmelsen inte till exempel sddana saker dir det &r fraga om en avtalsrittslig
tvist dir det inte ens pastas att bestimmelserna i varuméarkeslagen krankts. Med ansékningsa-
rende som grundar sig pa denna lag avses ett civilprocessuellt ansdkningsdrende. Med ansok-
ningsidrende som ndmns i bestimmelsen avses inte en ansdkan om upphévande eller ogiltig-
forklaring, som dnda kan komma att bli behandlad i marknadsdomstolen genom besvir enligt
3 mom.

I bestimmelsen ingar dessutom en motsvarande hanvisningsbestimmelse som i den géillande
lagen, att bestimmelser om handldggningen av tvistemal och ansdkningsdrenden i marknads-
domstolen finns i lagen om rittegang i marknadsdomstolen (100/2013).

Enligt 2 mom. ar marknadsdomstolen en sddan domstol for EU-varumérken som avses i artikel
123 1 férordningen om EU-varumérken. Bestimmelsen motsvarar till sitt innehall 42 § 2 mom.
i den géllande lagen. Enligt férordningen om EU-varumirken ska medlemsstaterna inom sina
territorier utse sa fa nationella domstolar i forsta och andra instans som mojligt, vilka ska ut-
ova de funktioner som tilldelats dem enligt denna forordning. Enligt férordningen om EU-
varumérken har nationella domstolar bland annat i uppgift att handlédgga talan om intrdng och
faststéllelsetalan samt genkdromal om upphdvande eller ogiltigforklaring (artikel 124). Be-
stimmelser om behorighetens innebord och omfattning finns i avsnitt 2 och 3 i kapitel X i for-
ordningen om EU-varumérken. Andra bestimmelser om domstolen i férordningen om EU-
varumarken dr bland annat artikel 21.2 b (Gverlatelse av ett varumirke som &r registrerat i en
agents namn), artikel 63.3 (ansdkan om upphéivande eller ogiltigforklaring) samt artikel 172.5
d (budget).

Paragrafens 3 mom. innehaller en hdnvisningsbestimmelse till 6 § i lagen om Patent- och re-
gisterstyrelsen (578/2013). Enligt hdnvisade 6 § 1 mom. far dndring 1 PRS:s beslut genom vil-
ket avgjorts ett drende som géller ett varumarke, kollektivmarke, kontrollmérke eller en inter-
nationell registrering s6kas genom besvir hos marknadsdomstolen pé det sétt som foreskrivs i
forvaltningsprocesslagen. Enligt hdnvisade 6 § 2 mom. ska besvir anforas inom 60 dagar fran
delfaendet av beslutet.

76 §. Helsingfors tingsrdtts behorighet. Den foreslagna bestimmelsen motsvarar till sitt inne-
hall 43 § i den géllande lagen.

Enligt / mom. handlaggs &tal for ett sadant brott mot industriell réttighet enligt 49 kap. 2 § i
strafflagen som gor intrdng i ensamritt till varumérke samt for en varumérkesforseelse som
avses i 74 § 1 mom. i denna lag i Helsingfors tingsrétt. Helsingfors tingsritt ska ha suverin
behorighet att handlagga de drenden och mal som avses i bestimmelsen. Detta innebér bland
annat ett sdidant undantag att ingen annan tingsritt &n Helsingfors tingsrétt dr behorig att hand-
lagga ett i lagrummet avsett atal i en situation som avses i 4 kap. 3 § i lagen om réttegang i
brottmal.

I 2 mom. foreskrivs att trots det som sidgs 1 75 § far i samband med ett atal som avses i 1 mom.
handlaggas ett gottgorelse- eller erséttningsyrkande enligt 69 § eller ett yrkande pa éndring,
forstorelse eller beslag enligt 71 § 1 och 2 mom., nir yrkandet framstéllts med anledning av
det brott eller forseelse som avses i dtalet. Helsingfors tingsritt kan séledes handlégga yrkan-
den pa skadestand och gottgorelse samt yrkanden péd dndring och forstorelse i samband med
atal, d&ven om dessa drenden i regel omfattas av marknadsdomstolens behdrighet. Vid hand-
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laggning av yrkanden iakttas bestimmelserna i 3 kap. i lagen om rittegdng i brottmaél
(689/1997).

I 3 mom. foreskrivs att domstolen fortsétter att vara behorig att prova ett yrkande enligt 2
mom. dven om de omsténdigheter som behorigheten grundar sig pa forédndras efter det att yr-
kandet framstélldes. Bestimmelsen motsvarar vad som i 10 kap. 20 § i rittegangsbalken fore-
skrivs om att allmdn domstol fortsétter att vara behorig i tvistemal.

77 §. Patent- och registerstyrelsens utldtande. Enligt den foreslagna paragrafen tillimpas pé
ratten for en domstol som handlégger ett mal som avses i 76 § att begéra utldtande av PRS vad
som i 4 kap. 22 § i lagen om réttegdng i marknadsdomstolen foreskrivs om marknadsdomsto-
lens rétt att begéra ett utlaitande. Bestimmelsen motsvarar 43 a § 1 den géllande lagen. I begi-
ran om utldtande ska domstolen specificera de fragor om vilka PRS:s utlatande begérs.

78 §. Anlitande av sakkunniga. 1 paragrafen fOreskrivs om anlitande av sakkunniga vid
Helsingfors tingsritt. Bestimmelsen motsvarar i sak 43 b § i den géllande lagen.

I 1 mom. foreskrivs att nar Helsingfors tingsrétt behandlar ett brott mot industriell rattighet el-
ler en varumarkesforseelse far hogst tva sakkunniga bistd ritten. Som sakkunniga fér anlitas
sédana personer som avses i 17 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen (673/2016). Mojligheten att
anlita sakkunniga ingar ocksa i den nuvarande varumérkeslagen. Mojligheten att anlita sak-
kunniga med stdd av den foreslagna paragrafen géller endast tingsritten. Anlitande av sak-
kunniga omfattas av domstolens egen provning. Sakkunniga kan anlitas i ett sddant drende
som giller brott mot industriell rattighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen samt i drende som gil-
ler varumarkesforseelse enligt 74 § 1 mom. i den foreslagna lagen.

Enligt 2 mom. ska de sakkunniga ge ett skriftligt utlitande om de fragor som tingsratten stéllt
till dem. De sakkunniga &r inte ledamoéter i domstolen och hor inte till sammanséttningen vid
avgorande, utan har till uppgift att ge ett skriftligt utldtande i fragor som tingsrétten stéller till
dem. En sakkunnig kan delta i forberedelsesammantrdde som eventuellt forréttas i drendet
samt i huvudforhandlingen och har rétt att stélla fragor till parter och vittnen. Oberoende av i
vilket skede tingsrdtten begir ett utldtande av den sakkunnige, ska tingsratten alltid innan
drendet avgors ge parterna tillfélle att yttra sig om sakkunnigutlatandet.

I 3 mom. ingér en hinvisningsbestimmelse dér det anges att pd de sakkunnigas arvoden till-
lampas vad som i 17 kap. 22 § i domstolslagen foreskrivs om sakkunnigledamoters arvode.
Till sakkunniga betalas av statens medel ett skdligt arvode och en skélig erséttning. Arvodenas
och erséttningarnas grunder och belopp faststills av justitieministeriet.

79 §. Underrittelser till Patent- och registerstyrelsen om att talan vickts och om avgéranden.
I 7 mom. foreskrivs om marknadsdomstolens skyldighet att underrdtta PRS om talan som
véckts och om inforande av uppgift om talan i varumérkesregistret. Bestimmelsen utgor ny
nationell reglering. I 27 § 3 mom. i den géllande lagen konstateras att det om véckande av ta-
lan pé begiran kan goras en anteckning i registret. For att PRS ska kénna till talan som vécks,
foreslés att det foreskrivs att marknadsdomstolen underrédttar PRS om talan som vécks och
som riktar sig till giltigheten for varumérken samt om talan som riktar sig till dverforing av
varumirke. Marknadsdomstolen ska siledes underriatta PRS om bade talan som géller upphaé-
vande eller ogiltigforklaring och om faststéllelsetalan. Dessutom ska marknadsdomstolen un-
derrdtta PRS om talan som géller Gverforing av sddant varumirke som ett ombud registrerat
utan varuméarkesinnehavarens samtycke till varumérkesinnehavaren i enlighet med 66 §. Ef-
tersom en ansdOkan om upphévande eller ogiltigforklaring enligt 61 § i den foreslagna lagen
inte tas upp till provning av PRS eller handldggningen forfaller, om ett mél som géller samma
varumérke och samma parter vécks eller redan pagér vid domstol, ar det viktigt att PRS ér in-
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formerad om talan som paverkar varumarkets giltighet. Om anmalningsskyldigheten lamnades
pa kdrandens eller svarandens ansvar, skulle det kunna vara mojligt att PRS inte blir underrét-
tad och kan till exempel i ett drende om administrativt upphdvande ge ett beslut, d&ven om
samma drende pdgar vid domstol. For att osdkerheten kring ett varumaérkes giltighet ska vara
synlig ocksé for tredje parter, ska PRS anteckna uppgift om en pagaende talan i varumérkes-
registret.

I 2 mom. foreskrivs om Helsingfors tingsratts skyldighet att meddela sitt avgorande till PRS.
Bestdmmelsen motsvarar 44 § i den géllande lagen. I den foreslagna bestimmelsen foreskrivs
att pa skyldigheten for en domstol som handlégger ett mél som avses i 76 § att underrétta PRS
om avgorandet tillimpas vad som i 4 kap. 23 § i lagen om réittegang i marknadsdomstolen be-
stims om marknadsdomstolens skyldighet att gora anmélan om sina avgdranden. Helsingfors
tingsratt ska till PRS skicka en kopia pa avgdrandet och samtidigt ange om beslutet vunnit
laga kraft.

8 kap. Kollektiv- och kontrollmérken

80 §. Kollektivmdirke och kontrollmdrke. Med anledning av det skidl som ndmns ovan i avsnitt
2.3, Bedomning av nuldget, i den allmdnna motiveringen foreslés i propositionen att bestim-
melser om kollektiv- och kontrollmérken i fortsédttningen ska finnas 1 ett eget kapitel 1 den f6-
reslagna lagen. I kapitlet om kollektiv- och kontrollmérken ingar de bestimmelser som behdvs
for genomforandet av varumarkesdirektivets bestimmelser om kollektiv- och kontrollméarken.
Dessutom overfors bestimmelserna om kollektiv- och kontrollmérken i den nuvarande lagen
om kollektivmarken till kapitlet. P4 grund av detta foreslas i 106 § att den nuvarande lagen om
kollektivméarken upphévs.

12 § 3 och 4 punkten i den foreslagna lagen foreskrivs om definitionen pé kollektiv- och kon-
trollmérken. I den géllande lagen om kollektivmérken anvénds termerna samfundsmérke, kon-
trollmérke och kollektivmérke. Kollektivmérke har anvinds som kollektiv bendmning nér det
talas om tva olika mérkestyper tillsammans. Det foreslas att man avstar fran att anvénda ter-
men kollektivmérke i sin nuvarande betydelse. Termen for samfundsmarke dndras att mot-
svara den term som anvénds i varumarkesdirektivet, kollektivmérke, och termen samfunds-
mérke slopas i sin helhet. I fortsédttningen ska séledes endast termerna kollektivmérke och kon-
trollmérke anvéndas.

I foreslagna 80 § foreskrivs om vem som kan fa ensamritt till kollektiv- och kontrollméarken
och hur ensamritt till kontrollmérke forvarvas. Dessutom foreskrivs i paragrafen om de be-
stimmelser som tilldmpas pa kollektiv- och kontrollmarken.

I 7 mom. foreskrivs att bestimmelserna i den foreslagna lagen och de bestimmelser som ut-
férdats med stod av den ocksé tillimpas pa kollektivmérken och kontrollmérken, om inte na-
got annat foreskrivs i detta kapitel. I 2 § i den nuvarande lagen om kollektivmarken foreskrivs
pa motsvarande sétt om forhallandet mellan den nuvarande lagen om kollektivméarken och va-
rumérkeslagen. For kollektiv- och kontrollmarken géller séledes bl.a. den foreslagna lagens
bestimmelser om forvirvande av ensamrétt och om dess innehéll och forutsattningar samt la-
gens bestdmmelser om ansoknings- och invindningsforfarande, upphdvande och ogiltigforkla-
ring samt sakritt och péfoljder till den del som det inte foreskrivs ndgot annat om dessa om-
standigheter.

I 2 mom. foreskrivs om innehavare av kollektivmarke. Genom bestimmelsen genomfors artik-
larna 29.1 och 29.2 i varumirkesdirektivet. For nérvarande ingér bestimmelsen om innehavare
av kollektivmérke och forviarvande av ensamritt till kollektivméirke i 1 § 1 mom. i lagen om
kollektivmaérken.
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Bestdmmelser om definitionen pa kollektivmérke finns i 2 § 3 punkten i den foreslagna lagen.
Kollektivméarken ar avsedda for bruk i ndringsverksamheten hos medlemmarna av en juridisk
person. En juridisk person som har medlemmar, som till exempel en forening eller ett an-
delslag, kan f& ensamritt till kollektivmérke. En i bestimmelsen ndmnd juridisk person omfat-
tar 1 enlighet med artikel 29.2 i varumaérkesdirektivet bland annat sammanslutningar av tillver-
kare, producenter, tjinsteproducenter eller néringsidkare som enligt den rétt som reglerar dess
stdllning har rétt att i eget namn inneha réttigheter och skyldigheter, att ingé avtal eller utfora
andra rittshandlingar samt fora talan infér domstolar och andra myndigheter samt offentli-
grittsliga juridiska personer. Om ett kollektivmérke Gverlats, ska forvérvaren uppfylla samt-
liga dessa krav som stélls pa innehavare som den tidigare innehavaren av kollektivmairket.

Ensamritt till kollektivmarke kan forvdarvas pa samma sitt som till varumarke i1 dvrigt, dvs.
genom registrering eller nér kollektivmarket ar inarbetat. Bestimmelser om inarbetning finns i
4 § i den foreslagna lagen.

I 3 mom. foreskrivs om forvéirvande av ensamritt till kontrollmérke samt forutséittningar som
géller for den som ansdker om och den som innehar kontrollmérke. Genom bestimmelsen ge-
nomfors artiklarna 28.1 och 28.2 i varumirkesdirektivet. For ndrvarande finns bestdmmelser
om forviarvande av ensamrétt i 1 § 2 mom. i lagen om kollektivmérken. Enligt den foreslagna
bestimmelsen fas ensamritt till kontrollmérke endast genom registrering, vilket motsvarar nu-
laget.

Bestdmmelser om definitionen pé kontrollméarke finns i 2 § 4 punkten i den foreslagna lagen.
Med kontrollmérke avses ett varumarke som dr avsett att anvandas for varor eller tjdnster som
ar foreméal for kontroll eller dvervakning. De varor och tjdnster som &r forsedda med kon-
trollmdrke ar saledes foremal for kontroll eller 6vervakning eller 6verensstimmer med de
normer och standarder som innehavaren av kontrollmérket faststillt. Ett kontrollméirke kan i
nédringsverksamhet anvéndas av alla de vars varor eller tjdnster uppfyller de krav som inneha-
varen av kontrollmérket har stéllt p& varor och tjénster.

Med avvikelse fran 1 § 2 mom. i den géillande lagen om kollektivmirken konstateras i den fo-
reslagna bestimmelsen inte att innehavaren av ett kontrollméirke ska vara en myndighet, ett
samfund eller en stiftelse. Enligt artikel 28.2 i varumérkesdirektivet fir alla fysiska eller juri-
diska personer, inbegripet offentligrittsliga institutioner, myndigheter och organ, anséka om
kontrollmérken under forutséttning att en sddan person inte bedriver affarsverksamhet som in-
begriper tillhandahéllande av varor eller tjanster av det slag som certifierats. Eftersom i prin-
cip vem som helst enligt direktivet kan ansdka om kontrollmérke, har det i den foreslagna be-
stimmelsen inte sarskilt uttryckts att sokanden ska vara en fysisk eller juridisk person.

Den som ansoker om eller innehar ett kontrollmérke ska i enlighet med direktivet kontrollera
eller 6vervaka de varor eller tjanster som specificerats i ansdkan om kontrollmérke eller med-
dela bestdimmelser som géller dem. Med avvikelse fran 3 § 1 mom. i den géllande lagen om
kollektivmirken innehdller den foreslagna bestimmelsen dessutom i enlighet med artikel 28.2
i varumarkesdirektivet ett krav som stills pa innehavaren av kontrollmarket, att sokanden eller
innehavaren inte sjélv fir bedriva affarsverksamhet som inbegriper tillhandahallande av certi-
fierade varor eller tjénster. Vid handldggningen av ansdkningar om registrering av kontroll-
mérken behover PRS inte pa eget initiativ utreda om sdkanden sjélv tillhandahaller varor eller
tjénster som certifieras eller kontrolleras, utan sbkanden ska till exempel vid ansékan om kon-
trollmérke forsdkra att sokanden inte bedriver sddan affdrsverksamhet. Saken kan ocksé
framga av de anvandningsforeskrifter som sdkanden ldmnar in i samband med ansdkan eller i
utredningen om verksamhetens art hos sokanden. Om ett kontrollmérke 6verlats, ska forvérva-
ren uppfylla samtliga krav som stills pa innehavare som den tidigare innehavaren av kon-
trollmérket uppfyllt.

179



RP 201/2018 rd

Enligt andra stycket i artikel 28.2 i varumirkesdirektivet far medlemsstaterna foreskriva att ett
kontrollmérke inte ska registreras om sokanden inte dr behorig att certifiera de varor eller
tjanster for vilka mérket ska registreras. Bestimmelsen i fraga skulle 6ka det administrativa
arbetet for dem som ansdker om kontrollmérke och for PRS i utredningen av behorighet. Sa-
ledes anses genomforande av den aktuella bestimmelsen inte vara behovlig.

81 §. Ansékan om kollektiv- eller kontrolimdrke. 1 paragrafen foreskrivs om de utredningar
och anvindningsforeskrifter som ska fogas till ans6kan om kollektiv- eller kontrollmérke.

I 7 mom. foreskrivs om sidana utredningar i fraga om sdkanden som ska fogas till ansokan om
registrering av kollektiv- eller kontrollmérke. Bestimmelsen 4r nationell reglering och mots-
varar huvudsakligen 3 § 1 mom. i lagen om kollektivmérken. Med avvikelse fran den géllande
lagen konstateras 1 bestimmelsen att utredningar eller stadgar enligt 1 mom. dock inte behdver
lamnas in, om PRS far dessa uppgifter ur register som den anvédnder. Sédana register dr bl.a.
forenings-, handels- eller stiftelseregister samt i framtiden eventuellt motsvarande utléndska
register. PRS ska inte ha skyldighet att inhdmta de aktuella utredningarna eller stadgarna till
exempel ur avgiftsbelagda utldndska register, utan da har sdkanden ansvar for att 1dmna in de
behovliga utredningarna och stadgarna.

Till en ansokan om ett kollektivmarke eller ett kontrollméarke ska det fogas en redogérelse for
den typ av verksamhet som sokanden bedriver. En sddan utredning kan till exempel vara ett
utdrag ur forenings-, handels- eller stiftelseregistret. Utdver utredningen om verksamhetens art
ska till ans6kan om kollektivmarke fogas en juridisk persons stadgar.

I 2 mom. foreskrivs om de anvindningsforeskrifter som ska fogas till ansdkan om kollektiv-
eller kontrollmirke. Genom bestimmelsen genomfors artikel 30 i varumarkesdirektivet, som
géller bestimmelser for anvandning av kollektivmarket. I friga om anvéndningsforeskrifter
for kontrollmérke &r bestimmelserna nationell reglering. I den géllande lagen om kollektiv-
mérken finns bestimmelser om anvéndningsforeskrifterna i 3 § i mom. Med avvikelse fran
den géllande lagen anges i den foreslagna bestimmelsen noggrannare de uppgifter som ska
ingd i anvindningsforeskrifterna.

Till ansékan om kollektiv- eller kontrollméirke ska fogas anvindningsforeskrifter dér det
framgér vem som har tillstdnd att anvinda mérket samt andra forutsittningar for anvéndning
av market. I de foreskrifter som géller forutséttningarna for anvandning av mérket ska redogo-
ras for pafoljderna av anvindning av kollektiv- eller kontrollmérket i strid med anviandnings-
foreskrifterna. Andra forutsittningar for anvindningen av mérket kan vara till exempel uppgif-
ter om 1 vilken form och pa vilket sitt mirket ska anvéndas och for vilka varor eller tjénster. I
frdga om kontrollmérken kan andra forutséttningar for anvandningen av miérket gélla till ex-
empel de av innehavaren uppsatta krav och standarder som varan eller tjdnsten ska uppfylla
for att kontrollmérket ska kunna anvédndas dér. Dessutom ska i anvandningsforeskrifterna for
kollektivmarken redogoras for under vilka forutsiattningar man kan bli medlem hos den juri-
diska personen.

I 3 mom. foreskrivs att anviandningsforeskrifterna inte fir strida mot lag, allmén ordning eller
god sed. Bestdammelsen hanfor sig till artikel 31.1 i varumérkesdirektivet, dér det foreskrivs att
anvéndningsforeskrifter som strider mot allmén ordning eller moral utgdr en avslagsgrund for
ansokan. [ fraga om lagstridigheten utgor bestimmelserna ny nationell reglering.

82 §. Andring av anvindningsforeskrifterna. 1 paragrafen foreskrivs om anmilan om dndring-
ar i anvéndningsforeskrifterna till PRS och om ikrafttridandet av dndringarna. Genom be-
stimmelsen genomfors artikel 33 i varumérkesdirektivet i friga om kollektivmarken. I fraga
om kontrollmérken ar regleringen nationell. I friga om kollektiv- och kontrollméarken &r det
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motiverat att bestimmelserna ar sd enhetliga som mojligt for bada markestyperna. Det dr vik-
tigt att dven dndringar i anvandningsforeskrifterna for kontrollméarken infors i varumaérkesre-
gistret.

I 7 mom. foreskrivs om skyldigheten for innehavare av kollektiv- eller kontrollmérke att an-
méla éndringar i anvidndningsforeskrifterna till PRS. Den foreslagna bestimmelsen motsvarar
i sak 3 § 2 mom. i den géllande lagen om kollektivmérken.

I 2 mom. foreskrivs om forutséttningar for och ikrafttrddande av &ndrade anvéndningsfore-
skrifter. De dndrade anvéndningsforeskrifterna ska uppfylla forutséttningarna enligt 81 § 2 och
3 mom., dvs. att av dem ska framgé de personer som har tillstdnd att anvéinda mérket, andra
forutsittningar for anvéndning av maérket, inklusive paféljder for anvéndning som strider mot
anvindningsforeskrifterna samt for kollektivmérkenas del de forutséttningar under vilka man
kan bli medlem hos den juridiska personen. De éndrade anvindningsforeskrifterna far inte
strida mot lag, allmén ordning eller god sed.

De dndrade anvéndningsforeskrifterna tréder i kraft nér dndringen godkénts och en anteckning
gjorts 1 varumérkesregistret. I den géllande lagen om kollektivmarken finns inte bestimmelser
om ikrafttrdidande av dndrade anvéndningsforeskrifter. Till denna del &r regleringen delvis ny
och baserar sig pa artikel 33.3 1 varumarkesdirektivet.

83 §. Kompletterande grunder for avslag och ogiltigforklaring. 1 paragrafen foreskrivs om
sdrskilda grunder for avslag och ogiltigforklaring som tillimpas pa kollektiv- och kontroll-
mérken. I friga om kollektivmirken genomfors genom bestimmelsen artiklarna 31 och 36 i
varumirkesdirektivet. | frdga om kontrollmirken ar bestimmelserna nationell reglering. For
att lagen ska vara tydlig och konsekvent dr det motiverat att bestimmelserna om kollektiv- och
kontrollmérken dr s& enhetliga som mgjligt. Artikel 28.3 i varumirkesdirektivet ldmnar nat-
ionellt provningsutrymme i frdga om vilka andra grunder for avslag och ogiltigforklaring som
tillimpas pa kontrollmérken utover de absoluta registreringshindren och ogiltighetsgrunderna i
artikel 4. Grunderna for avslag och ogiltigforklaring av kollektivmérken kan saledes obero-
ende av varumirkesdirektivet utstrickas dven till kontrollmirken. De grunder for ogiltigfor-
klaring som foreskrivs i paragrafen ar tillimpliga pé ogiltigforklaring av kollektiv- eller kon-
trollmérke i bade administrativt férfarande och i domstolsforfarande.

I 1 punkten foreskrivs om de kompletterande grunderna for avslag och ogiltigforklaring enligt
80 § 2 och 3 mom. och 81 § som ska tillimpas pa kollektiv- och kontrollmérken.

For kollektiv- och kontrollméarken géller samma grunder for avslag och ogiltigforklaring enligt
12 och 13 § som for vanliga varumérken. Dessutom kan en ansdokan om kollektiv- eller kon-
trollmérke avslas, om sdkanden till exempel inte iakttar de krav for ansdkan som foreskrivs i
16-19 §. Utover de allménna grunderna for avslag och ogiltigforklaring kan ansdkan om kol-
lektiv- eller kontrollmérke avslas eller registreringen ogiltigforklaras, om ansdkan eller regi-
streringen inte uppfyller de villkor som anges i 80 § 2 eller 3 mom. eller 81 §. En ansokan om
kollektiv- eller kontrollmirke avslas ddarmed till exempel om forutsittningarna fér vem som
kan ansoka om kollektiv- eller kontrollmérke inte uppfylls, eller om s6kanden inte ldmnar in
de utredningar, stadgar eller anviandningsforeskrifter som forutsitts i 81 §, eller om anvind-
ningsforeskrifterna ér bristfalliga eller strider mot lag, allmén ordning eller god sed.

I artiklarna 28.4 och i 29.3 i varumirkesdirektivet lamnas f6r medlemsstaterna provningsratt
att foreskriva att tecken eller upplysningar, som i handeln kan ange varornas eller tjdnsternas
geografiska ursprung, kan utgora kollektivmérken eller kontrollmarken. Da skulle registrering
av upplysningar som anger geografiskt ursprung inte végras. Registreringen skulle inte heller
kunna ogiltigforklaras med stdd av 12 § 1 mom. 3 punkten i den foreslagna lagen, vilken
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punkt giller avsaknad av sdrskiljningsforméga. Enligt ovannidmnda bestdmmelser i direktivet
ger ett sddant kontroll- eller kollektivmarke dock inte innehavaren ritt att forbjuda tredje man
att i néringsverksamhet anvénda sddana tecken eller upplysningar, forutsatt att tredje man bru-
kar dem i Overensstimmelse med god afférssed. I synnerhet far ett sddant mérke inte aberopas
gentemot tredje man som har rétt att anvédnda ett geografiskt namn. Tecken som anger geogra-
fiskt ursprung saknar enligt den géllande lagen och den nuvarande praxisen i regel sarskilj-
ningsforméga. Det &r inte motiverat att godkénna att tecken eller upplysningar som anger geo-
grafiskt ursprung utgdr kollektiv- eller kontrollmérken, eftersom samma bestdmmelser och
forutsattningar 1 regel géller for kollektiv- och kontrollmirken som for vanliga varumérken.
Det finns inte behov av att avvika frén kraven pa sdrskiljningsformaga i frdga om sédana kol-
lektiv- eller kontrollmérken som anger geografiskt ursprung. Séledes sétts artiklarna 28.4 och
29.3 1 varumérkesdirektivet inte i kraft nationellt.

1 2 punkten foreskrivs om avslag pa ansékan om kollektivmarke eller ogiltigforklaring av regi-
streringen, om kollektivmaérket &r dgnat att vara vilseledande. Genom bestdmmelsen genom-
fors artikel 31.2 i varumérkesdirektivet och delvis artikel 36. Bestimmelser om vilseledande
karaktir som grund for avslag och ogiltigforklaring finns i 12 § 1 mom. 5 punkten i den fore-
slagna lagen. Den foreslagna bestimmelsen kompletterar ifragavarande bestimmelse 1 12 §. I
den foreslagna bestimmelsen ndmns uttryckligen att om kollektivmarket ar dgnat att vilseleda
allménheten i fraga om sin karaktér eller innebdrd, speciellt om det dr dgnat att uppfattas som
nagot annat én ett kollektivmérke. Ett kollektivméirke kan vara dgnat att uppfattas som nagot
annat én ett kollektivmarke till exempel i situationer dir mérket verkar ha en kontrollfunktion
eller om det verkar som om vem som helst ska kunna anvinda maérket, inte enbart medlem-
marna i sammanslutningen.

I 3 punkten foreskrivs att ansdkan om kollektiv- eller kontrollmérke ska avslas eller en regi-
strering ogiltigforklaras, om det i varumérkesregistret redan finns en tidigare varumérkesanso-
kan eller varumérkesregistrering for varor eller tjédnster av samma slag. Bestdmmelsen utgdr
ny nationell reglering, men motsvarar PRS:s nuvarande registreringspraxis. For tydlighetens
skull foreskrivs det uttryckligen om detta i den foreslagna lagen. I artikel 28.3 i direktivet
lamnas medlemsstaterna nationellt handlingsutrymme nér det géller att foreskriva om de for-
utsittningar under vilka en varumérkesansokan kan avslas eller en registrering ogiltigforkla-
ras. Den foreslagna bestimmelsen stimmer dverens med det nationella handlingsutrymmet.

Om det i varumérkesregistret redan finns en anhéngig tidigare ansdkan om vanligt varumérke
eller ett registrerat varumarke for varor eller tjdnster av samma slag, far den senare ansdkan
om kollektiv- eller kontrollmérke inte registreras. Om en saddan registrerats av misstag, kan
den ogiltigforklaras. I 12 § 1 mom. 11 och 12 punkten i den foreslagna lagen foreskrivs pa
motsvarande sitt om forbud att registrera ett vanligt varumérke, om en ansokan om ett iden-
tiskt kollektiv- eller kontrollmérke redan &r anhéngig eller har registrerats for varor eller tjéns-
ter av samma slag.

Samtidigt gillande olika méirkestyper dr dgnat att vilseleda allménheten. Det skulle ocksé vara
omojligt att faststdlla om varumarket eller kollektiv- eller kontrollméarket &r i verkligt bruk, el-
ler om kollektiv- eller kontrollméirket anvénds i enlighet med dess anvindningsforeskrifter,
om mérket samtidigt anvdnds som olika mérkestyper. Det skulle ocksa kunna ha beviljats li-
cens pé det vanliga varumérket och da skulle det vara omgjligt att veta nér det &r friga om an-
vandning av det vanliga varumirket och nér det dr friga om anvéndning av det motsvarande
kollektiv- eller kontrollmérket. Séledes &r det motiverat att ett varumérke och ett identiskt kol-
lektiv- eller kontrollméarke inte kan vara i kraft samtidigt ens hos samma innehavare.

84 §. Kompletterande grunder for upphdvande. 1 paragrafen foreskrivs om kompletterande
grunder for upphdvande av kollektiv- och kontrollméirken. Grunderna for upphivande é&r till-
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lampliga for upphévande av kollektiv- eller kontrollméirke i bdde administrativt forfarande och
domstolsforfarande. Genom bestimmelsen genomfors artikel 35 1 varumaérkesdirektivet i fraga
om kollektivmérken. I frdga om kontrollméirken dr bestimmelserna enligt 1 mom. nationell
reglering. Med avvikelse fran 5 § i den géllande lagen om kollektivmérken foreskrivs i den {6-
reslagna bestimmelsen inte langre att det att méirkeshavarens verksamhet upphort ér en grund
for upphévande av registrering. | friga om varumirken foreslas i den foreslagna lagen be-
stimmelser om att en registrering kan upphivas darfor att innehavarens verksamhet har upp-
hort. Eftersom det pa det sdtt som anges ovan dr motiverat att bestimmelserna om varuméarken
och om kollektiv- och kontrollmérken 4r s enhetliga som mojligt, foreslas att det att inneha-
varens verksamhet upphor som grund for upphévande av registrering slopas ocksé for kollek-
tiv- och kontrollmérkenas del.

I 5 § i den géllande lagen om kollektivmérken foreskrivs dessutom om hivning av kollektiv-
och kontrollmirke pa den grund att mérkeshavaren inte anmélt dndring av anvéndningsfore-
skrifterna till PRS. Det foreslas att den bestimmelsen slopas. I den gillande lagen om kollek-
tivmérken har det inte foreskrivits om den tidpunkt d& &dndringar i anvidndningsforeskrifterna
trader i kraft, utan &ndringarna har trétt i kraft nér detta har avtalats. Séledes har det varit mo-
tiverat att i lagen forutsétta att &ndringarna anmadls till PRS eller annars kan registreringen av
kollektiv- eller kontrollmérke hdvas. Enligt den foreslagna lagen trader daremot dndringarna
av anvandningsforeskrifterna i enlighet med 82 § 2 mom. i kraft forst ndr de har antecknats i
varumdrkesregistret. Om &ndrade anvindningsforeskrifter inte anméls till PRS, tridder &nd-
ringarna inte i kraft och da ar de dndrade anvéndningsforeskrifterna inte giltiga. Saledes beho-
ver det inte foreskrivas om att registreringen av ett kollektiv- eller kontrollméirke upphévs en-
bart pa grund av att dndrade anvandningsforeskrifter inte anmalts till PRS, eftersom det déa de
facto inte finns giltiga dndrade anvandningsforeskrifter.

For kollektiv- och kontrollmérken géller samma grunder for upphévande enligt 46 och 47 §
som for vanliga varumérken. Utover dessa kan ensamritten till kollektiv- och kontrollmérke
upphévas i enlighet med / mom. I punkten, om innehavaren av kollektiv- eller kontrollmérket
inte vidtar skéliga atgérder for att hindra en anvéndning av mirket som strider mot anvénd-
ningsforeskrifterna. Om till exempel innehavaren av kollektiv- eller kontrollmérket tillater en
sddan anvdndning av mérket som strider mot anvéndningsforeskrifterna, kan mérket upphévas.
I anvéndningsforeskrifterna beaktas ocksé de dndringar i enlighet med 82 § som gjorts i an-
vindningsforeskrifterna.

15 § i den géllande lagen om kollektivmérken foreskrivs om hévning av kollektiv- och kon-
trollmérke pa grund av anvidndning som strider mot anvéndningsforeskrifterna. I den bestim-
melsen konstateras att registrering av kollektivmirke kan hévas, om mérkeshavaren tillater att
mirket anvinds i strid med anvindningsforeskrifterna. Med avvikelse fran den gillande lagen
ndmns i den foreslagna bestimmelsen mérkeshavarens skyldighet att vidta skéliga atgirder for
att hindra anvéndning som strider mot anvéndningsforskrifterna. Saledes kan registreringen av
ett kollektiv- eller kontrollmérke upphdvas bade nér innehavaren tillater att kollektiv- eller
kontrollmérket anvénds i strid med anvandningsforeskrifterna och nér innehavaren vidtar at-
gérder, men atgirderna inte uppfyller forutsdttningen om skélighet. Som vidtagande av skéliga
atgdrder anses inte till exempel att innehavaren skenbart vidtar férberedelser for att forbjuda
anvéndning som strider mot anvidndningsforeskrifterna, men inte p& négot sétt kontaktar den
som anvénder kollektiv- eller kontrollmérket. Genom den foreslagna bestimmelsen genomfors
artikel 35 a i varumérkesdirektivet.

I 1 mom. 2 punkten foreskrivs om upphédvande av registreringen av ett kollektiv- eller kon-
trollmérke, om dndringen av anvéndningsforeskrifterna antecknats 1 registret pd ett sitt som
strider mot 82 § 2 mom. i den foreslagna lagen. Om &ndringen av anvéndningsforeskrifterna
alltsa har antecknats i varumérkesregistret, fast anvindningsforeskrifterna inte har innehéllit
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de uppgifter som forutsitts i 81 § 2 mom. eller fast de har stridit mot lag, allméan ordning eller
god sed i enlighet med 81 § 3 mom., kan registreringen av kollektiv- eller kontrollmérket upp-
hévas. Registreringen upphévs dock inte om innehavaren av kollektiv- eller kontrollmérket
uppfyller kraven enligt 81 § 2 och 3 mom. genom att géra en ny dndring i anvéndningsfore-
skrifterna. Genom den foreslagna bestimmelsen genomfors artikel 35 ¢ i varumérkesdirekti-
vet.

I 2 mom. foreskrivs om att ensamrétten till kollektivméarke kan upphdvas, om anvindningen av
mérket av dem som har rétt att anvinda det har lett till att kollektivmérket &r dgnat att vilse-
leda allménheten. I 83 § 1 mom. 2 punkten i den foreslagna lagen foreskrivs om kollektivmar-
kets vilseledande karaktidr som grund for avslag och ogiltigforklaring. D4 &r kollektivmérket i
sig vilseledande. I den foreslagna bestimmelsen har kollektivmérket blivit vilseledande pa
grund av dess anvindning. D& har personer som har rétt att anvinda kollektivmarket anvant
market pa ett sdtt som har lett till att kollektivmérket dr dgnat att vilseleda allménheten i fraga
om sin karaktér eller innebord, speciellt om det dr dgnat att uppfattas som nagot annat én ett
kollektivméarke. Genom den foreslagna bestimmelsen genomfors artikel 35 b i varumérkesdi-
rektivet.

85 §. Verkligt bruk av kollektiv- eller kontrollmdrke. 1 paragrafen foreskrivs att som verkligt
bruk av ett kollektiv- eller kontrollmérke betraktas ocksé att mirket anvénds av ndgon som har
ratt att anvéinda kollektiv- eller kontrollmérket. Bestdmmelsen géller bara registrerade kollek-
tivmérken samt kontrollmérken och hanfor sig till det krav som anges i 46 § att varumaérket
ska tas i bruk inom fem ar fran registreringen, eller att sddant bruk inte far vara kontinuerligt
avbrutet i minst fem ar, om inte det finns giltiga skal for att varuméarket inte anvénds.

For uppfyllandet av kraven pé verkligt bruk ricker det alltsa att personer som har rétt att an-
vinda kollektiv- eller kontrollméirket anvédnder det. Innehavaren av kollektivmérket behdver
till exempel inte sjédlv nédvéndigtvis anvéinda mérket. I friga om kontrollmérken far innehava-
ren av kontrollmérket inte ens enligt artikel 28.2 i varumérkesdirektivet sjélv bedriva afférs-
verksamhet som inbegriper tillhandahéllande av de certifierade varorna eller tjidnsterna. Ge-
nom bestdmmelsen genomfors artikel 28.5 i varumérkesdirektivet i friga om kontrollmérken
och artikel 32 i friga om kollektivmirken. Bestimmelser om hurdan verksamhet som anses
vara verkligt bruk och inom vilken tid mérket ska tas i verkligt bruk finns i 46 § i den fore-
slagna lagen.

86 §. Andring av mdrkestyp. 1 paragrafen foreskrivs om forbud att indra kontrollmirke till ett
mirke av annan typ samt om under vilka forutsittningar ett varumérke eller kollektivmarka
kan dndras till mirke av annan typ.

I 1 mom. foreskrivs om é&ndring av varumaérke till kollektiv- eller kontrollméirke och om &nd-
ring av kollektivmérke till ett vanligt varumaérke eller till ett kontrollmérke. Den foreslagna
bestammelsen motsvarar gillande praxis som baserar sig pa 4 § 2 mom. i lagen om kollektiv-
mérken. I den aktuella bestimmelsen i lagen om kollektivmérken finns forbud att registrera
kontrollméirke som mérke av annan typ, vilket har tolkats tillata att ett kollektivmérke far &dnd-
ras till ett vanligt varumaérke eller till ett kontrollmérke och att ett vanligt varumérke fér éndras
till kollektiv- eller kontrollmérke. For tydlighetens skull foreskrivs det uttryckligen om detta i
lagen.

Enligt bestimmelsen kan ett vanligt varumirke 4ndras till kollektiv- eller kontrollmirke. And-
ringen forutsitter att market och dess innehavare uppfyller samma forutsittningar som vid an-
s6kan om nytt kollektiv- eller kontrollmérke. S6kanden ska saledes uppfylla de krav som
stélls pa sokanden i 80 § 2 eller 3 mom. och ldmna in de utredningar, anvindningsforeskrifter
och eventuella stadgar som avses i 81 §. Tecknet ska uppfylla funktionerna for ett kollektiv-
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eller kontrollmérke, dvs. i enlighet med 2 § 3 eller 4 punkten vara avsedda for bruk i nirings-
verksamhet som medlemmarna bedriver eller avsedda att anvdndas for varor eller tjdnster som
ar foremal for kontroll eller 6vervakning. Dessutom fér tecknet inte vara férenat med komplet-
terande avslagsgrunder enligt 83 §. Séledes far mérket till f6ljd av dndringen av mérkestyp
inte bli till exempel vilseledande.

Ett kollektivmarke kan dndras till ett kontrollmérke, om innehavaren uppfyller de krav som
stélls pa innechavare av kontrollméirke. Innehavaren ska uppfylla forutsdttningarna enligt 80 §
3 mom. och ldmna in en i 81 § 1 mom. forutsatt utredning av verksamhetens art och eventuellt
nya anvindningsforeskrifter for mérket. Tecknet ska uppfylla funktionerna for ett kontroll-
mérke, dvs. i enlighet med 2 § 1 mom. 4 punkten vara avsett att anvindas for varor eller tjéns-
ter som dr foremal for kontroll eller 6vervakning.

Ett kollektivmérke kan ocksé éndras till vanligt varumérke. For dndring av kollektivmérke till
vanligt varumérke finns inga sérskilda forutséttningar och da kravs inga separata utredningar
av innehavaren.

Om innehavaren av ett varumérke eller kollektivmérke uppfyller samtliga forutsattningar en-
ligt 1 mom., &ndrar PRS maérkestypen i registreringen i varumérkesregistret. Andringen paver-
kar inte giltigheten, startdatumet eller kraven pa verkligt bruk for ensamritt som forvérvats
genom registrering. Det verkliga bruket av mérket bedoms i enlighet med den mérkestyp som
vid tillféllet har antecknats i registret.

I 2 mom. foreskrivs om forbud mot att dndra kontrollmérke till annan typ av méarke. Den fore-
slagna bestimmelsen motsvarar i sak 4 § 2 mom. i lagen om kollektivmarken.

Andringen av ett kontrollmirke som anviinds for kontrollerade och &vervakade varor eller
tjanster till ett kollektivmaérke eller ett vanligt varumérke kan medfora forfang eller vilseleda
allménheten nér tecknet borjar anvindas for varor eller tjdnster som inte ldngre ar kontroll- el-
ler 6vervakningspliktiga. Saledes ska ett kontrollmérke inte kunna 4ndras till en annan typ av
marke.

87 §. Talerditt i drende som gdller intrdng i rdtt till kollektiv- eller kontrollmdrke. 1 1 mom. £6-
reskrivs om rétten for den som anvénder kollektiv- eller kontrollmérke att inleda atgirder i
drende som giller intrdng i kollektiv- eller kontrollmérke. Genom bestdmmelsen genomfors i
fraga om kollektivmérken artikel 24.1 i varumérkesdirektivet, dér det hdnvisas till artikel 25.3.
I fraga om kontrollmérken ar bestimmelserna nationell reglering. Enligt 6 § i den gillande la-
gen om kollektivmérken kan endast kollektiv- eller kontrollmérkets innehavare vara malsa-
gande. I den foreslagna bestimmelsen uppluckras detta i enlighet med varumérkesdirektivet,
sd att en person som har ritt att anvénda kollektiv- eller kontrollmérket kan vara mélségande
med kollektiv- eller kontrollmérkeshavarens samtycke eller enligt verenskommelse.

I den foreslagna bestimmelsen foreskrivs att den som har rétt att anvanda kollektiv- eller kon-
trollmérke i regel kan vidta réttsliga atgérder i drende som géller intrang i kollektiv- eller kon-
trollmérke endast med kollektiv- eller kontrollmérkeshavarens samtycke eller om detta avta-
lats mellan den som har ritt att anvinda mérket och innehavaren av kollektiv- eller kontroll-
mérket. Samtycket till inledande av rittsliga dtgérder kan ges till exempel i ett avtal mellan
parterna, i anvandningsforeskrifterna, sammanslutningens stadgar eller separat.

Den som har ritt att anvianda kollektiv- eller kontrollmérke far dock inleda rattsliga atgarder

ocksa om innehavaren av kollektiv- eller kontrollmérket inte inom skdlig tid efter att ha fatt
kidnnedom om intranget i kollektiv- eller kontrollmérket sjélv vidtar &tgérder betriffande in-
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tranget. Den som har rétt att anvdnda kollektiv- eller kontrollmérke ska ha informerat kollek-
tiv- eller kontrollmarkeshavaren om intranget och gett denne mojlighet att sjalv vidta atgarder.

I 2 mom. foreskrivs om ritt till skadestdnd for den som anvinder kollektiv- eller kontroll-
mérke. Genom bestdmmelsen genomfors i fraga om kollektivmarken artiklarna 34.2 och 34.1 i
varumarkesdirektivet, dir det hdnvisas till artikel 25.4. I friga om kontrollmérken ar bestdm-
melserna nationell reglering.

Enligt den foreslagna bestimmelsen kan innehavaren av ett kollektiv- eller kontrollmérke
kréva erséttning for den som har rétt att anvinda kollektiv- eller kontrollmérket f6r skada som
denne lidit p& grund av anvéndning av tecknet utan tillstdind. Detta motsvarar i sak andra me-
ningen i 6 § i den géllande lagen om kollektivmérken.

Fast en person med rétt att anvinda kollektiv- eller kontrollmérke inte har rétt att sjélv inleda
atgérder i drende som géller intrdng i enlighet med 1 mom., har personen alltid ritt att ansluta
sig till talan om intrang som vickts av kollektiv- eller kontrollméirkeshavaren och kréva er-
sattning for den skada personen lidit.

9 kap. Internationella registreringar
Det internationella registreringssystemet

88 §. Godkdnnande och offentliggérande av internationella registreringar. Varumérkesdirek-
tivet innehéller inte sdrskilda bestimmelser om internationella registreringar. Bestimmelserna
om internationella registreringar baserar sig pa Madridprotokollet. I den foreslagna paragrafen
foreskrivs om fordelningen av behorighet mellan den internationella byrdn och PRS samt om
att den foreslagna lagens bestdmmelser dven dr tillimpliga pa internationella registreringar.
Den internationella byrén har definierats i 2 § 5 punkten i den foreslagna lagen. Med den av-
ses den internationella byran for intellektuell dganderétt vid Virldsorganisationen for den in-
tellektuella dganderdtten (WIPO). Bestimmelser om internationella registreringar finns i
Madridprotokollet av den 27 juni 1989 som anknyter till verenskommelsen om den internat-
ionella registreringen av varumarken av den 14 april 1891. I systemet enligt Madridprotokollet
kan skydd for varumérke fés i flera olika ldnder eller inom olika sammanslutningars omraden
genom en ansdkan. For finldndska foretag som har internationell verksamhet innebér en inter-
nationell registrering enligt Madridprotokollet minskade kostnader och enklare ans6kningsfor-
farande. I ansokningsforfarandet medfors for sdkanden oftast stérre kostnader for ombudsar-
voden &n for ansdkningsavgifterna. Den som ansdker om en internationell registrering behéver
inte anlita ombud i det land eller den sammanslutning som designeras i ansokan om internat-
ionell registrering, om inte registermyndigheten i det designerade landet eller den designerade
sammanslutningen meddelar registreringshinder. Enligt 28 § 6 mom. i den foreslagna lagen
behover en sokande av internationell registrering med hemvist i Europeiska ekonomiska sam-
arbetsomradet ett ombud endast om s6kanden ger ett utldtande till PRS.

I 1 mom. definieras Madridprotokollet och foreskrivs om den internationella byrans och PRS:s
uppgifter. Momentet motsvarar i sak 53 § i den géllande lagen. Internationella registreringar
registreras vid den internationella byran i enlighet med Madridprotokollet. PRS offentliggdr
de internationella registreringar som godkénts gilla i Finland pé sin webbplats eller pa ett an-
nat allmént tillgdngligt sitt. Med avvikelse fran géllande 53 § 2 mom. forutsétts i den fore-
slagna bestimmelsen inte att PRS har en forteckning &ver internationella registreringar som
géller 1 Finland, utan det racker att dessa offentliggors. I enlighet med 92 § nedan undersoker
PRS om det finns hinder for internationella registreringar som designerar Finland och under-
rittar den internationella byrdn om godkénnande av internationella registreringar, men for inte
sjdlv ett register over internationella registreringar eller registrerar dem. Dessa uppgifter hor
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enligt Madridprotokollet till den internationella byran. PRS antecknar endast de internationella
reglstrermgar som géller Finland i sitt varumérkesregister och offentliggdr dem pa sin webb-
plats eller pa ett annat allmént tillgéngligt sitt.

PRS ér i Finland den myndighet som genomf6r atgérder och uppgifter i samband med inter-
nationella ansékningar och registreringar. Pa det sétt som foreskrivs nedan dr PRS provnings-
myndighet och dversénder olika anmélningar och internationella ansékningar till den internat-
ionella byrén. PRS skoter uppgifter som hanfor sig till internationella ans6kningar som baserar
sig pa finska varumirken eller varuméarkesansokningar samt till internationella registreringar
som designerar Finland pé det sétt som anges i detta kapitel samt bestdms 1 Madridprotokollet
och dess tillimpningsforeskrifter.

I 2 mom. foreskrivs att den foreslagna lagens bestimmelser och bestimmelser som utféardats
med stod av den ocksa 4r tillimpliga pa internationella registreringar, om inte nagot annat fo-
reskrivs i detta kapitel. Denna omsténdighet har konstaterats i 56 e § 1 den géillande lagen.

Ansdkan om internationell registrering som grundar sig pa ett finlindskt varumérke eller en
finldndsk varumérkesansdkan

89 §. Ansokan om internationell registrering. 1 paragrafen foreskrivs om inldmnade av ansé-
kan om internationell registrering som baserar sig pa ett finskt registrerat varumérke eller en
finsk varumarkesansokan. Bestimmelsen baserar sig pa artikel 2.1 i Madridprotokollet. Be-
stimmelsen motsvarar i sak huvudsakligen 54-55 § i den géillande lagen. Med avvikelse fran
54 § 2 mom. i den géllande lagen foreskrivs i den foreslagna paragrafen inte om ansékan om
internationell registrering som baserar sig pd EU-varumaérke eller ansékan om EU-varumérke,
eftersom detta omfattas av tillimpningsomradet for forordningen om EU-varumérken och
EUIPO:s behorighet. I den foreslagna bestimmelsen har ocksa i fortydligande syfte lyfts fram
vissa omstdndigheter om till exempel det sprak som krdvs och formen for ansdkan, som i nu-
laget har ingétt i detaljmotiveringen till 55 § och i tillampningsforeskrifterna till Madridproto-
kollet.

Internationell registrering kan sdkas av finska medborgare samt de fysiska eller juridiska per-
soner som har hemvist i Finland. Dessutom kan internationell registrering sdkas av samman-
slutningar som bedriver naringsverksamhet i Finland. Begriansningen baserar sig pé artikel 2.1
(1) 1 Madridprotokollet.

Den som ansoker om internationell registrering méste ha en i Finland géllande varumérkesre-
gistrering eller anhéngig varumirkesanskan som géller ett identiskt tecken. En ansdkan om
internationell registrering kan saledes ocksé goras samtidigt med en ansdkan om nationell re-
gistrering. Fordelen med att en internationell registrering soks pa basis av en nationell registre-
ring dr att da har PRS redan undersékt om det finns forutsittningar for registrering. For sokan-
den ar det dock inte alltid mdjligt att vinta pa registreringen, eftersom sdkanden kan vilja ha
skydd i ett annat land eller inom en annan sammanslutnings omrade sa snart som mojligt.

Om sokanden uppfyller de ovan uppstéllda kraven pa sdkande och tecken i frdga om flera lén-
der eller ssmmanslutningar, kan sokanden vilja det land eller den sammanslutning dér sdkan-
den gor ansdkan om internationell registrering.

Ansokan om internationell registrering gors alltid hos den nationella registermyndigheten,

men riktas till den internationella byran. Ansdkan ska ldmnas skriftligt till PRS i den form
som internationella byran forutsitter, for ndrvarande oftast genom internationella byréns blan-
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kett. Ansokan ska ddrmed innehélla de uppgifter som nimns i Madridprotokollet och dess till-
lampningsforeskrifter. I ansokan anges bl.a. de varor och tjanster for vilka skydd soks samt de
lander eller ssmmanslutningar for vilkas omréden skydd soks.

Regel 6 i tillampningsforeskrifterna till Madridprotokollet ger registermyndigheterna mojlig-
het att vdlja om ansokan ska ldmnas pa engelska, franska eller spanska. En ansdkan om inter-
nationell registrering kan i Finland 1&mnas endast pa engelska. For ansdkan ska betalas en av-
gift till PRS. PRS vidarebefordrar i enlighet med 90 § inte en ansdkan till internationella by-
ran, om de forutséttningar som ndmns i paragrafen inte uppfylls.

I frdga om en internationell registrering kan skyddets territoriella verkan utstréckas ocksa efter
registreringen i enlighet med artikel 3ter i Madridprotokollet. Da borjar den internationella re-
gistreringens skydd forst fran den dag dé begiran om utstrackning inforts i det internationella
registret. Bestimmelser om innehéllet i och forutséttningarna for begéran om utstrackning av
skyddets territoriella verkan finns i artikel 3 b i Madridprotokollet och i tillimpningsforeskrif-
terna till den. En begéran om utstrickning av skyddets territoriella verkan kan via PRS ldmnas
till den internationella byrén eller av innehavaren av den internationella registreringen direkt
till den internationella byran.

90 §. Kravet pda motsvarighet for internationella ansokningar. 1 paragrafen finns bestimmelser
om atgirder som PRS ska vidta efter att ha mottagit en internationell ansdkan. Bestimmelsen
baserar sig pa artiklarna 3.1 och 3.4 i Madridprotokollet.

I 1 mom. foreskrivs om provning av den internationella ansékningens motsvarighet. Den fore-
slagna bestimmelsen motsvarar i sak 56 § 1 mom. i den géllande lagen. Enligt artikel 3.1 i
Madridprotokollet ska registermyndigheten kontrollera att den internationella ansékan mots-
varar sokandens nationella ansdkan eller registrering. I Finland kontrollerar PRS detta. Den in-
ternationella ansokan ska motsvara den nationella registreringen eller ansdkan vid kontroll-
tidpunkten. En internationell ansdkan handldggs i bradskande ordning nér PRS mottagit den.
PRS undersoker den internationella ansékan annars én i frdga om motsvarigheten. PRS kon-
trollerar bland annat att sokanden och tecknet i den internationella ansokan dr desamma som i
den finldndska varumérkesregistreringen eller varumérkesansdkan som utgdr grunden for den
internationella ansdkan och att den finlindska varumérkesansokan eller varumérkesregistre-
ringen omfattar de varor och tjanster som ndmns i den internationella ansdkan. Riktigheten av
den varu- och tjansteforteckning som anges i den internationella ansdkan och i dvrigt Overens-
stimmelsen med Niceklassificeringen kontrolleras av den internationella byrén (artikel 3.2 i
Madridprotokollet).

I 2 mom. foreskrivs om réttelse av den internationella ansokan, om den é&r bristfallig. I sak
motsvarar den foreslagna bestimmelsen huvudsakligen 56 § 2 mom. i den géllande lagen.
Med avvikelse frén 56 § 2 mom. i den géllande lagen forfaller dock den internationella anso-
kan och ldmnas inte darhéan. I 21 § i den foreslagna lagen har det foreskrivits pa motsvarande
sétt om nationella varuméarkesansokningar, att varumérkesansokan forfaller, om sdkanden inte
inom utsatt tid svarar pa en uppmaning som skickats till sokanden. Till denna del skulle det
vara enhetligt att 4ven den internationella registreringen forfaller nér sokanden helt underléter
att svara pd en uppmaning som riktats till sékanden.

PRS uppmanar sdkanden att avhjdlpa bristerna i ans6kan, om den internationella ansdkan inte
motsvarar den nationella varumérkesregistreringen eller varumérkesansokan till exempel for
tecknets eller innehavarens del eller om den internationella ansdkan innehéller varor eller
tjénster som den nationella registreringen eller ansdkan inte omfattar. PRS papekar ocksa om
ansokan gjorts pa fel sprak, om den inte innehéller de uppgifter om bl.a. sokande, tecken och
klassificering som den internationella byran forutsétter, om avgiften inte betalats eller om so6-
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kanden inte dr behorig att ansékan om internationell registrering i enlighet med 89 §. PRS
uppmanar sokanden att avhjilpa bristerna med hot om att den internationella ansékan forfal-
ler. Den tidsfrist som PRS sétter ut ska vara sa kort att intyg om motsvarighet pa basis av den
rattelse som sokanden gor kan fogas till den internationella ansékan och skickas till den inter-
nationella byran innan tva manader gatt frén den dag dé ansdkan ldmnades in. For tydlighetens
skull konstateras det att bestimmelsen om aterupptagande av en ansokan om varumérke som
forfallit i 22 § i1 den foreslagna lagen inte tillimpas pé internationella ansékningar som forfal-
lit.

Om den internationella ansdkan inte heller efter den korrigering som sdkanden gjort motsvarar
den varumérkesansdkan eller varumérkesregistrering som sokanden gjort i Finland eller om
sOkanden enligt 89 § inte kan soka den internationella registreringen, skickar PRS inte den in-
ternationella ansokan till den internationella byran i enlighet med 3 mom.

I 3 mom. foreskrivs om Overséndande av den internationella ansékan och intyget om motsva-
righet till den internationella byran. Med avvikelse fran 56 § 3 mom. i den gillande lagen
ndmns 1 bestimmelsen inte tidsfristen pa tvd ménader inom vilken PRS ska oversédnda den in-
ternationella ansokan och intyget om motsvarighet till den internationella byran, eftersom det
kan hinda att PRS far de behovliga utredningarna fran sokanden forst senare an efter tva ma-
nader, dd PRS oversiander de krdvda handlingarna till den internationella byran efter att mot-
svarigheten faststillts.

Om innehallet, sokanden, avgifterna och motsvarigheten for den internationella ansdkan ar i
ordning, dversdnder PRS ansokan och intyget om motsvarighet till den internationella byran.
PRS ska strdva efter att Gversdnda intyget om motsvarighet tillsammans med den internation-
ella ansdkan innan tvd manader har gatt frin det att ansdkan lamnades till PRS. D4 far den in-
ternationella registreringen som registreringsdag den dag d& den internationella ansdkan 14m-
nades till PRS. Om den internationella ansdkan inte versants till den internationella byrén in-
nan tvd ménader gétt frin den dag ansokan ldmnades, antecknas som registreringsdag den dag
dé den internationella ansdkan inkommer till dem internationella byréan (artikel 3.4 i Madrid-
protokollet).

91 §. Anmdlan om att en nationell registrering upphort att gdlla. 1 paragrafen foreskrivs om
PRS:s skyldighet att informera den internationella byrén, om giltigheten fo6r den nationella re-
gistrering som utgor grunden for en internationell registrering upphor eller om den nationella
ansokan inte langre &r anhingig.

En internationell registrering dr under fem ar beroende av den nationella registrering eller an-

s6kan som utgor grunden for den. Om giltigheten for den reglstrerlng eller ansdkan som utgor
grunden for den internationella registreringen upphort inom fem ar frén registreringsdagen for
den internationella registreringen, till exempel péd grund av att ansdkan aterkallas, beslut om
avslag, invindning eller ansokan eller talan om upphivande eller ogiltigfdrklaring, upphor
dven den internationella registreringens giltighet till motsvarande delar (central attack). Gil-
tigheten for en internationell registrering upphor ocksé, om till exempel en invdndning, talan
eller ansdkan om upphévande eller ogiltigforklaring som leder till att registreringen avslés,
upphaévs eller ogiltigforklaras har anhéngiggjorts inom fem ér fran registreringsdagen, men le-
der till resultat forst efter fem &r. Om en internationell registrerings giltighet upphér av ovan-
namnda skil, upphor dess verkan dven i Finland.

PRS ska underritta den internationella byran om att giltigheten for en nationell registrering
upphort eller att en ansdkan inte ldngre dr anhdngig, om en internationell registrering har
grundats pé den nationella registreringen eller ans6kan och den nationella registreringens gil-
tighet eller ansdkans anhédngighet har upphort inom fem ér frén den registreringsdag som den
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internationella byrén gett den internationella registreringen. I sin underrattelse ber PRS samti-
digt att den internationella registreringen hévs i den internationella byrans register till den del
som det nationella varumérket eller den nationella varumérkesansékan upphort.

Internationell registrering som designerar Finland

92 §. Provning av internationella registreringar. 1 paragrafen finns bestimmelser om prov-
ning av avslagsgrunder for en internationell registrering som designerar Finland, meddelande
om végran och om ikrafttrdidande av den internationella registreringen i Finland. Bestimmel-
sen baserar sig pd artiklarna 3.4 och 5 i Madridprotokollet.

I I mom. foreskrivs om provning av avslagsgrunder for en internationell registrering som de-
signerar Finland. Den foreslagna bestimmelsen motsvarar i sak 56 a § i den géllande lagen.

Om en internationell ansdkan som lamnats till den internationella byran designerar Finland
som land inom vars territorium skydd soks, ska den internationella byran underritta PRS om
den registrering som designerar Finland (artikel 3.4 i Madridprotokollet). Meddelandet kan
basera sig pa att Finland designerats i den ursprungliga internationella ansokan eller pa senare
utstrdckning av den territoriella verkan efter den internationella registreringen. Efter att PRS
mottagit meddelande fran den internationella byrén, undersoker PRS eventuella registrerings-
hinder pa samma sétt som i fraga om en finsk registreringsansokan. Registreringen kan enligt
artikel 5.1 i Madridprotokollet endast avslds pa de grunder som skulle kunna aberopas enligt
Pariskonventionen om tecknet hade sokts direkt i Finland. PRS tillimpar séledes nationell lag-
stiftning vid handldggningen av en internationell registrering. PRS ska pé tjénstens végnar i
enlighet med Finlands lag undersdka om det for registreringens giltighet 1 Finland foreligger
till exempel absoluta eller relativa avslagsgrunder enligt 12 och 13 §.

I 2 mom. foreskrivs om anmélan av brister i registreringsforutséttningar till den internationella
byran inom utsatt tid. Den foreslagna bestimmelsen motsvarar i sak 56 b § 1 mom. i den gil-
lande lagen.

Enligt artikel 5.2 i Madridprotokollet ska PRS till den internationella byran meddela alla mo-
tiveringar till varfor registreringen inte kan godkdnnas. Meddelandet om végran ska lamnas
till den internationella byradn inom 18 ménader fran den internationella byrans i 1 mom. av-
sedda meddelande. Den internationella byran delger meddelandet om végran till innehavaren
av den internationella registreringen. Innehavaren har tillgang till samma rattsmedel och tids-
frister att hdvda sin rétt som en nationell sdkande.

Om det drende som géller den internationella registreringen inte har avgjorts inom 18 ména-
der, tridder den internationella registreringen i kraft i Finland. D4 sdnder PRS inte nédgot med-
delande till den internationella byran.

I 3 mom. foreskrivs om utldtande av innehavaren av en internationell registrering som designe-
rar Finland och om végran att designera den internationella registreringen till Finland. Den {6-
reslagna bestimmelsen motsvarar i sak 56 b § 2 mom. i den géllande lagen.

Pa det sétt som ndmns ovan i motiveringen till 2 mom. ges innehavaren av den internationella
registreringen tillfélle att ge utlatande med anledning av PRS:s meddelande om végran. Om
det 1 utlatandet inte framfors négra sidana omsténdigheter med stéd av vilka varumérket kan
anses uppfylla registreringskraven enligt denna lag, eller annars avhjélps en brist som pépe-
kats 1 meddelandet om végran, ska PRS fatta ett beslut enligt vilket den internationella regi-
streringen inte géller eller géller endast delvis i Finland.
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I 4 mom. foreskrivs om ikrafttridande av en internationell registrering i Finland i fall dér inne-
havaren inte alls ger utlatande. Den foreslagna bestimmelsen motsvarar i sak 56 b § 3 mom. i
den gillande lagen.

Om innehavaren av den internationella registreringen inom den utsatta tiden inte ger ett utla-
tande, blir den internationella registreringen inte alls gillande i Finland, eller blir géllande
endast for de varor och tjanster som meddelandet om vagran inte gillt. Eftersom Madridproto-
kollet inte forutsitter att det meddelas ett beslut 1 drendet, upprittas inte ett separat beslut om
avslag eller om att registreringen trader i kraft delvis i de situationer dér innehavaren inte ger
ett utlaitande inom utsatt tid. I meddelandet om végran som PRS gett eller i det slutliga beslut
som PRS tillstéllt den internationella byran ser innehavaren av den internationella registre-
ringen om den internationella registreringen borjar gélla i Finland och i vilken omfattning. I
meddelandet om végran konstateras dessutom att innehavaren av den internationella registre-
ringen har motsvarande mojlighet att fa drendet till ny handlaggning i enlighet med 22 § som
den som ansdker om nationellt varumérke.

I 5 mom. foreskrivs om offentliggdrande av en internationell registrering som designerar Fin-
land och om underréttande av den internationella byran om ikrafttridandet. Med avvikelse
frdn 56 ¢ § 1 mom. i den géllande lagen ndmns i den foreslagna bestimmelsen inte kungorelse
om den internationella registreringen utan den internationella registreringen offentliggors till
exempel pa PRS:s webbplats eller pd nagot annat allmént tillgangligt sétt. I den foreslagna be-
stimmelsen ndmns for tydlighetens skull anteckning om den internationella registreringen i
varumairkesregistret och meddelande till den internationella byrén.

PRS offentliggdr den internationella registreringen till den del som det inte foreligger hinder
for registreringens giltighet i Finland. Offentliggérandet gors pd motsvarande sétt som vid
godkédnnande av en nationell varumérkesansokan i enlighet med 24 §. Den internationella re-
gistreringen offentliggérs pa PRS:s webbplats eller pa nédgot annat allmént tillgéngligt sétt, om
till exempel webbsidorna inte kan anvéndas. Vid offentliggérandet av en internationell regi-
strering ska ndmnas den dag som den internationella byran gett for den internationella regi-
streringen, fran vilken registreringens réttsverkan enligt 94 § borjar. Den dag som den inter-
nationella byrdn gett &r antingen registreringsdagen eller den dag som begéran om utstriack-
ning antecknades. Fran offentliggérandet av en internationell registrering borjar invindnings-
tiden, som enligt 32 § &r tvd manader fran offentliggérandet av registreringen. Med avvikelse
frdn 56 ¢ § 2 mom. i den géillande lagen anges invdndningstiden och de formella kraven for
invindning inte uttryckligen i den foreslagna bestimmelsen, eftersom dessa omsténdigheter
har konstaterats i 32 §, som ocksé tillimpas pé internationella registreringar.

Nér en internationell registrering direkt har godkénts att gilla i Finland eller ett drende om
végran i en internationell registrering avgjorts och vunnit laga kraft, antecknar PRS i varumar-
kesregistret till vilken del den géller i Finland eller att den inte alls géller i Finland. Efter att
drendet vunnit laga kraft skickar PRS till den internationella byran ett meddelande om till vil-
ken del den internationella registreringen géller i Finland eller att den inte alls géller i Finland.

93 §. Invindningar mot internationella registreringar. 1 paragrafen finns bestimmelser om
handldaggningen av en invéndning mot en internationell registrering och meddelande om in-
vindningen till den internationella byrédn. P& invdndningar mot internationella registreringar
tillimpas 31-35 § i den foreslagna lagen, till den del som inte ndgot annat foreskrivs i denna
paragraf.

I I mom. foreskrivs om Oversidndande av invindningen och dess motivering till den internat-

ionella byrén. Det &r frga om meddelande med anledning av en invéndning till den internat-
ionella byran, inte dversdndande av PRS:s sakbeslut i invdndningen. Den internationella byran
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tillstéller PRS:s meddelande om invindning till innehavaren av den internationella registre-
ringen. Den foreslagna bestimmelsen motsvarar i sak 56 d § 1 mom. i den géillande lagen.
Med avvikelse frén den aktuella bestimmelsen ndmns i den foreslagna bestimmelsen inte ut-
tryckligen att PRS provar invindningen oberoende av om innehavaren ger ett utlatande om in-
vindningen. Detta har konstaterats i motiveringen till foreslagna 31 §. Om en innehavare av
en internationell registrering som inte har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsomradet
vill ge ett utlatande i drendet till PRS, ska innehavaren i enlighet med 28 § 6 mom. i den fore-
slagna lagen ha ett ombud som har hemort i EES.

I 2 mom. foreskrivs om avgorande av invéndningsédrendet. Den foreslagna bestimmelsen mot-
svarar i sak 56 d § 2 mom. i den géllande lagen. Om den internationella registreringen inte
uppfyller registreringskraven enligt den foreslagna lagen, ska PRS med anledning av invénd-
ningen fatta ett beslut enligt vilket den internationella registreringen inte giller 1 Finland, eller
géller endast delvis. Om det inte finns hinder for den internationella registreringen, avslas in-
vindningen. Bestimmelsen avviker fran 31 §, som i regel tillimpas p& avgorande av invéind-
ning. | ovanndmnda bestéimmelse konstateras att PRS hdver registreringen till den del som re-
gistreringen inte uppfyller kraven enligt denna lag. Eftersom PRS inte kan héva en internat-
ionell registrering, som forvaltas av den internationella byran, konstateras i den foreslagna be-
stimmelsen att PRS fattar beslut om att den internationella registreringen inte géller i Finland,
eller géller endast delvis.

I 3 mom. foreskrivs om meddelande om PRS:s avgdrande till den internationella byrédn och om
anteckningar som gors i varumérkesregistret. Med avvikelse frén 56 d § 3 mom. i den géillande
lagen kungors inte ett lagakraftvunnet beslut med anledning av invéndning. I bestimmelsen
namns inte heller att den internationella registreringen antecknas i forteckningen. PRS gor an-
teckningar om beslutet med anledning av invandningen i varumarkesregistret.

Nér invéndningsédrendet har avgjorts och vunnit laga kraft, underréttar PRS den internationella
byran om avgorandet av invéindningen och om till vilken del den internationella registreringen
géller i Finland eller att den inte alls géller i Finland. Enligt artikel 5.2 i Madridprotokollet ska
PRS underritta den internationella byran om att den internationella registreringen till foljd av
invindningen inte géiller i Finland inom 18 ménader frdn den internationella byrans med-
delande enligt 92 § 1 mom. Om invéndningstiden 16per ut efter 18 manader fran den internat-
ionella byrdns meddelande, ska PRS inom 18 manader underrétta den internationella byrén om
att registreringens giltighet pd basis av den framstéllda invidndningen kan upphdra ocksa se-
nare. D& ska meddelande om invéndningen ldmnas till den internationella byrdn inom en ma-
nad fran utgéngen av invdndningstiden.

94 §. Giltighetstid och rdttsverkan for internationella registreringar. 1 paragrafen foreskrivs
om den dag dé skyddet av en internationell registrering som godkénts att gélla 1 Finland bor-
jar, dess varaktighet och fornyelse. Bestimmelser om nér skyddet av en internationell registre-
ring borjar finns i 56 e § i den géllande lagen. Med avvikelse fran den aktuella bestimmelsen
klarldggs i den foreslagna bestimmelsen nir skyddet borjar, hur ldnge det varar och hur det
fornyas. Bestimmelsen baserar sig pa artiklarna 4, 6.1 och 7 i Madridprotokollet.

I 1 mom. foreskrivs om den tidpunkt nir skyddet av en internationell registrering som god-
kénts att gélla i Finland borjar. Tidpunkten for nér skyddet borjar bestéims i enlighet med arti-
kel 4.1 i Madridprotokollet.

En internationell registrering for vars registrering det inte forelegat hinder eller som efter ett
registreringshinder eller en invéndning forblivit 1 kraft delvis eller helt, fir skydd fr.o.m. den
registreringsdag som den internationella byran anger. Den internationella byrans registrerings-
dag dr den dag dé den internationella ansdkan blev anhéngig hos den nationella registermyn-
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digheten, pa det sitt som ndmns i detaljmotiveringen till 90 § 3 mom., om den nationella an-
sokan och den nationella registermyndighetens intyg om motsvarighet tillstdlls den internat-
ionella byran inom tvd ménader fran det att ans6kan ldmnades till den nationella registermyn-
digheten. Om den internationella ansdkan inte dversénts till den internationella byran innan
tvd manader gétt frin den dag ansdkan lamnades, antecknas som registreringsdag den dag da
den internationella ansékan inkommer till dem internationella byran. Om det dr fraga om se-
nare utstrdckning av den territoriella verkan for en internationell registrering som designerar
Finland, far den internationella registreringen skydd fran den dag d& begiran om utstrickning
registrerades vid den internationella byran. En internationell registrering kan ocksa fa skydd
fran den prioritetsdag som antecknats i den internationella byréns register, nir prioritetsvillko-
ren enligt Pariskonventionen uppfylls.

En internationell registrering som géller i Finland har samma réttsverkningar som en nationell
varumirkesregistrering. Innehavaren av en internationell registrering kan dérmed till exempel
utnyttja sin forbudsritt i situationer nér intrang gors i varumaérket Innan en internationell regi-
strering har godkénts att gélla i Finland, har den samma réttsverkningar som en nationell va-
rumérkesansokan.

I 2 mom. foreskrivs om varaktigheten for skyddet av en internationell registrering som god-
kénts att gilla i Finland och dess fornyelse. Bestimmelser om skyddets varaktighet och forny-
else finns i artiklarna 6.1 och 7 i Madridprotokollet. Det &r en ny bestdimmelse jamfort med
den gillande lagen. Genom bestimmelsen skapas klarhet i regleringen av varaktigheten for
och fornyelse av skyddet av en internationell registrering, vilket avviker fran forfarandena i
samband med nationella varumérken. Bestimmelsen avviker frén 56 k § i den géllande lagen,
dér det anges att fornyelse av en internationell registrering ska kungdras. Enligt den foreslagna
bestammelsen kungors eller offentliggdrs fornyelse inte separat, vilket motsvarar det fore-
slagna forfarandet for nationella varumérken. Fornyelse av en internationell registrering an-
tecknas enbart i varumérkesregistret.

En internationell registrering géller i 10 ar fran den registreringsdag som den internationella
byran gett. En internationell registrering fornyas vid den internationella byrén under de forut-
sittningar som namns 1 artikel 7 i Madridprotokollet. PRS gor en anteckning i varumérkesre-
gistret om att en internationell registrering fornyats efter att ha fatt ett meddelande om forny-
else frén den internationella byran.

95 §. Upphdvande eller ogiltigforklaring av en internationell registrering. 1 paragrafen fore-
skrivs om meddelande av beslut om upphévande eller ogiltigforklaring till den internationella
byran och om darmed relaterade anteckningar som gors i varumaérkesregistret. Bestimmelsen
ar ny jamfort med den géllande lagen och skapar klarhet i PRS:s skyldighet att informera den
internationella byrén. Bestimmelsen baserar sig pé artikel 5.6 i Madridprotokollet.

En internationell registrering kan for Finlands del upphévas eller ogiltigforklaras pa samma
grunder i det nationella administrativa forfarandet for upphévande eller ogiltigforklaring eller
vid domstolsférfarande som ett nationellt varumirke. Om en innehavare av en internationell
registrering som inte har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsomradet vill ge ett utla-
tande i ett administrativt drende for upphévande eller ogiltigforklaring till PRS, ska innehava-
ren i enlighet med 28 § 6 mom. i den foreslagna lagen ha ett ombud som har hemort i Europe-
iska ekonomiska samarbetsomradet. Om en internationell registrerings giltighet upphévs eller
ogiltigfc')rklaras helt eller delvis i Finland, ska PRS informera den internationella byrdn om
det, ndr avgorandet om upphévande eller ogiltigforklaring vunnit laga kraft. PRS antecknar
ocksé de andringar som foljer av upphédvandet eller ogiltigforklaringen i varumirkesregistret.
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96 §. Ersdttande av nationell registrering med internationell registrering. 1 paragrafen fore-
skrivs om ersdttande av varumérke med internationell registrering och anteckning om detta i
varumadrkesregistret. Bestimmelsen motsvarar i sak 56 g § 1 den géllande lagen. Bestédmmel-
sen baserar sig pé artikel 4 a i Madridprotokollet och pa regel 21 i tilliampningsforeskrifterna.

I 1 mom. foreskrivs om under vilka forutsdttningar en internationell registrering kan ersétta ett
nationellt varumérke. Om samma innehavare har en nationell varumérkesregistrering och en
internationell registrering som géller ett identiskt varumirke och den internationella registre-
ringen omfattar samtliga varor och tjdnster som den nationella registreringen innehéller, ersat-
ter den internationella registreringen den nationella registreringen. Den internationella regi-
streringen paverkar dock inte innehavarens réttigheter p& basis av den nationella registrering-
en, utan innehavaren kan fortfarande dberopa det tidigare skyddet i friga om de varor och
tjénster som den nationella registreringen omfattar (artikel 4 a (1) i Madridprotokollet). Aven
om den internationella registreringen pa grund av bestimmelsen i Madridprotokollet i princip
automatiskt ersétter det nationella varumérket i ovan beskrivna situationer, avfor PRS inte pé
eget initiativ den dldre nationella registreringen ur varumaérkesregistret, utan bada varumair-
kena kvarstér parallellt i varuméarkesregistret, om inte innehavaren begér att det nationella va-
rumérket avfors ur registret. Genom erséttande av den internationella registreringen kan varu-
mérkesinnehavaren undvika foérnyelse av tva identiska varumérken som géller samma stat och,
om innehavaren sa dnskar, endast vidmakthalla den internationella registreringen. Innehavaren
av registreringarna far besluta bland annat om denne begir att det nationella varumérket av-
fors ut varumérkesregistret, vilken registrering som fornyas eller vilka registreringar som &be-
ropas.

I 2 mom. foreskrivs om anteckning om att den nationella registreringen ersatts i varumarkesre-
gistret och om meddelande till den internationella byran. Nar de forutsdttningar som namns
ovan i 1 mom. uppfylls, ersétter den internationella registreringen den finska registreringen,
och detta forutsétter inte nadgon anteckning i det finska varumérkesregistret. Emellertid an-
tecknas pé begéran av innehavaren av den internationella registreringen att den internationella
registreringen ersatt den nationella registreringen i varumirkesregistret (artikel 4 a (2) i
Madridprotokollet). PRS underréttar den internationella byrdn om att ersittandet antecknats.

97 §. Avforande av internationella registreringar. 1 paragrafen foreskrivs om avforande av in-
ternationella registreringar ur registret. I den géllande lagen finns bestimmelser om detta i 56
h §. Med avvikelse frdn den paragrafen forutsitts i den foreslagna bestimmelsen inte att PRS
kungor avforandet av den internationella registreringen. I bestimmelsen konstateras att den in-
ternationella registreringen avfors ur PRS:s varumarkesregister, i stéllet for ur PRS:s forteck-
ning.

Nér den internationella byrdn meddelar PRS att en internationell registrerings giltighet upp-
hort helt eller till vissa delar, till exempel pé grund av att fornyelsen forsummats, avfors va-
rumérket ocksd ur PRS:s varumirkesregister till motsvarande delar. Med tanke pa réttsverk-
ningarna av avforandet dr den bestimmande tidpunkten den tidpunkt da mérket avfordes ur
det internationella registret.

98 §. Upphorande av en internationell registrerings giltighet pd grund av att giltigheten av
det nationella varumdrke som utgor grunden for registreringen upphér. 1 1 mom. foreskrivs
om ansdkan av en internationell registrering som ett nationellt varumirke. Bestdmmelsen ba-
serar sig pé artiklarna 6.2—-6.4 och 9 d i Madridprotokollet. Den foreslagna bestimmelsen mot-
svarar i sak 56 1 § 1 den géllande lagen. Pa det sédtt som ndmns ovan i motiveringen till 91 § &r
en internationell registrering under fem &r beroende av den nationella varumérkesansdkan el-
ler varumirkesregistrering som utgor grunden for den (s.k. central attack). En internationell
registrering som géllt i Finland kan efter att den internationella registreringens giltighet upp-
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hort ersdttas med en nationell registrering som har samma prioritet som den internationella re-
gistreringen, om de krav som nédmns i 1 mom. uppfylls Giltigheten for den internationella re-
gistrering som varit 1 kraft i Finland ska ha upphdrt pd grund av att den registrering som ut-
gjort grunden for den upphort eller anhédngigheten av den ansdkan som utgjort grunden upp-
hort. D4 ér det alltsé frAga om en situation déir den internationella registreringen grundat sig pé
varumirke som registrerats eller sokts annanstans &n i Finland och vars giltighet upphdrt inom
fem ar fran den registreringsdag som den internationella byran gett for den internationella re-
gistreringen. Enligt den sé kallade central attack-regeln upphdr en internationell registrerings
giltighet i sddana situationer och d& upphor dess verkningar @ven i Finland, om den internat-
ionella registreringen har designerat Finland.

Innehavaren av den internationella registreringen ska ansdoka om registrering av samma mérke
i Finland inom tre manader fran det att den internationella registreringen upphorde att gélla.
De varor eller tjanster som ansokan omfattade ska ingé i den internationella registrering som
géllde i Finland. En nationell ansdkan kan dédrmed inte ha storre omfattning dn den internat-
ionella registreringen. Ansokan ska dessutom i Ovrigt uppfylla kraven pa registrering enligt
denna lag och sokanden ska betala de foreskrivna avgifterna. Om dessa forutséttningar upp-
fylls, far den nationella varuméarkesansokan som ansokningsdag dagen for den internationella
registreringen i enlighet med 94 § 1 mom., dvs. antingen den registreringsdag som den inter-
nationella byrén gett eller den dag da begiran om utstrackning av skyddets territoriella verkan
registrerades. Om forutsittningarna inte uppfylls, kan en nationell ansokan om registrering na-
turligtvis &ndé gdras, men prioriteten borjar dd normalt fr.o.m. ansokningsdagen enligt 16 § 3
mom.

I 2 mom. konstateras att PRS 1 sitt varumarkesregister antecknar att den nationella ansékan har
grundat sig pa en internationell registrering. Med avvikelse fran 56 1 § i den géllande be-
stimmelsen forutsitts i 2 mom. i den foreslagna paragrafen inte att PRS kungor det att den
nationella ansdkan har grundat sig pa en internationell registrering. Detta enbart antecknas i
varumarkesregistret.

99 §. Upphorande av en internationell registrerings giltighet pd grund av uppsdgning av
overenskommelse. 1 paragrafen finns bestimmelser om ansdkan om en internationell registre-
ring som nationellt varumirke i en situation dédr den internationella registreringens giltighet
har upphort pa grund av att en avtalspart i Madridprotokollet sagts upp. Madridprotokollet har
definierats ovan i 88 § 1 mom. Den foreslagna bestimmelsen baserar sig pa artikel 15.5 i
Madridprotokollet. Bestimmelsen motsvarar 1 sak 56 j § i den géllande lagen. Med avvikelse
fran den aktuella bestimmelsen forutsétts i 2 mom. i den foreslagna paragrafen inte att PRS
kungor det att den nationella ansdkan har grundat sig pa en internationell registrering. Detta
enbart antecknas i varumérkesregistret.

I 1 mom. foreskrivs om de forutsittningar som ska vara uppfyllda for att den nationella varu-
mérkesansdkan som ansokningsdag ska fa registreringsdagen for den internationella registre-
ringen eller den dag d& en begiran om utstrackning av registreringens territoriella verkan till
Finland registrerades vid den internationella byran. En internationell registrerings giltighet och
dess verkan i de designerade ldnderna kan upphora pé den grunden att en av avtalsparterna i
Madridprotokollet sdger upp sig fran protokollet. Internationella registreringar som géller i
Finland upphor, om Finland sdger upp sig frin Madridprotokollet. En internationell registre-
rings giltighet upphdr ocksd om det land eller den sammanslutning dér den nationella anskan
eller registrering som utgdr grunden for den internationella registreringen séger upp sig frén
Madridprotokollet. I det senare fallet upphor den internationella registreringens giltighet i
samtliga lander och sammanslutningar som designeras i den internationella ansdkan eller i den
senare territoriella utstrackningen, eftersom innehavaren av den internationella registreringen
inte langre har rétt att ans6ka om internationell registrering.
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En internationell registrering som géllt i Finland kan ersittas med en nationell registrering
som har samma prioritet som den internationella registreringen, om de krav som nédmns i 1
mom. uppfylls Den nationella varumirkesansokan ska goras inom tva ar fran det att avtals-
partens uppségning fran Madrldprotokollet tradde 1 kraft. Dessutom ska de varor eller tjanster
som ansOkan omfattar ha ingétt i den internationella registrering som géllde i Finland. Anso-
kan ska dessutom i dvrigt uppfylla de krav som stélls pa registrering och sokanden ska betala
de foreskrivna avgifterna. Om forutsdttningarna inte uppfylls, kan en nationell ansokan &dnda
gOras, men prioriteten borjar dé fr.o.m. ansokningsdagen enligt 16 § 3 mom.

I 2 mom. konstateras att PRS 1 sitt varumérkesregister antecknar att den nationella ansdkan har
grundat sig pé en internationell registrering.

10 kap. Sérskilda bestimmelser

100 §. Patent- och registerstyrelsens rdtt att soka dndring. 1 paragrafen foreskrivs om PRS:s
besvérsritt. Det dr en ny bestimmelse. Genom bestimmelsen mdjliggors att PRS genom be-
svar kan soka dndring i sddana beslut av marknadsdomstolen dér marknadsdomstolen hévt el-
ler dndrat PRS:s tidigare beslut. For narvarande har PRS inte haft besvéarsratt och PRS har i
vissa fall varit tvungen att hos hogsta forvaltningsdomstolen anséka om hdvande av mark-
nadsdomstolens beslut i enlighet med 63 § i forvaltningsprocesslagen, om marknadsdomsto-
lens beslut har varit omgjlig att genomfora for PRS eller avsevirt stridande mot den tidigare
linjen. Besvérsmojligheten ger PRS en smidigare mdjlighet att fa hogsta forvaltningsdomsto-
lens avgdrande i ett drende som dr av betydelse for PRS.

Enligt 6 § 2 mom. i forvaltningsprocesslagen har en myndighet besvirsritt pd grundval av
stadgande i lag eller om besvirsritten dr nddvandig for det allminna intresse som myndighet-
en ska bevaka. Det har foreslagits att f(’)rvaltningsprocesslagen ska @ndras (Regeringens pro-
position till riksdagen med forslag till lag om réttegang i forvaltningsirenden och till vissa la-
gar som har samband med den RP 29/2018). I den regeringspropositionen foreslds att be-
stimmelser om myndighets allmédnna besvérsritt ska finnas i 7 § 1 lagen om rittegang i for-
valtningsirenden. Andringen syftar inte till att &ndra omfattningen av myndighetens besvérs-
ratt. Den besvérsratt for myndigheter som avses i den allminna bestimmelsen avser endast si-
tuationer dar myndigheten enligt lag har en sdrskild, uttrycklig uppgift att bevaka det allménna
intresset och besvérsritten dr nddvéandig for skotseln av denna uppgift. Dessutom foreslas i
den regeringspropositionen en myndighets besvérsrétt i 109 § 2 mom. i lagen om réttegéng i
forvaltningsdrenden sa att myndigheten ska ha rétt att anféra besvér over ett sddant beslut av
forvaltningsdomstolen genom vilket domstolen har upphédvt myndighetens beslut eller dndrat
det. Denna bestimmelse motsvarar i sak den bestimmelse som foreslas i 100 § i varumarkes-
lagen. Eftersom den regeringspropositionen inte har godkénts nér regeringspropositionen om
varumaérkeslagen gér till behandling, foreslas att det dven i varumérkeslagen utférdas sérskilda
bestimmelser om PRS:s ritt att soka édndring. PRS har motsvarande besvérsritt ndr PRS utfor
uppgifter inom kollektiv forvaltning av upphovsritt i egenskap av tillsynsmyndighet (61 § 3
mom. i lagen om kollektiv forvaltning av upphovsritt (1494/2016)).

Grundlagsutskottet har ansett att en myndighets besvérsritt dr exceptionellt i forvaltningspro-
cessystemet. Utskottet har sett att i synnerhet en myndighets allmdnna besvérsritt kan bli ett
problem med tanke pa kravet pd behorigt forfarande i grundlagens 21 § 1 mom., eftersom
myndigheten da kan betraktas som en parts formella motpart (GrUU 4/2004 rd, s. 10/I, GrUU
36/2004 rd, s. 4/11, GrUU 37/2004 rd, s. 3/II). Utskottet har & andra sidan ansett att en myn-
dighets besvérsratt inte dr problematisk med tanke pa grundlagen, om den begrinsas i lag och
bidrar till en enhetlig rittspraxis (GrUU 4/2004 rd, s. 10/I). Myndighets besvérsritt som grun-
dar sig pa besvérstillstind har inte till denna del ansetts vara problematisk med tanke pé
grundlagen (GrUU 4/2005 rd). I det av justitieministeriet utarbetade utvecklingsprogrammet
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for forvaltningsprocessen for aren 2004—2007 (s. 30) konstateras ocksé behovet av att bredda
myndighetens besvérsritt.

Besvirsritten begréansas till situationer dar PRS:s beslut har hévts eller &ndrats i marknads-
domstolen. Den foreslagna bestimmelsen innehéller dessutom en hénvisning till 7 kap. 2 § 1
mom. i lagen om rittegdng i marknadsdomstolen, dir det foreskrivs att besvér ska anforas
inom en tidsfrist pa 30 dagar och att besvir forutsétter att hogsta forvaltningsdomstolen med-
delar besvirstillstand.

101 §. EU-varumdrke. 1 paragrafen finns for tydlighetens skull bestimmelser om de bestim-
melser som ocksa tillimpas pd EU-varumdrken. I den géllande lagen konstateras inte sarskilt
vilka bestimmelser som ar tillimpliga pd EU-varuméarken. Aven om detta inte ansetts medfora
problem i praktiken, foreslas en bestimmelse som klarldgger rattslaget, dar de bestimmelser
som tillampas pa EU-varumarken anges.

I skdl 31 i varumérkesforordningen konstateras att ”for att sékerstilla skyddet for EU-
varumérken bor medlemsstaterna med beaktande av sina egna nationella system utse sa fa nat-
ionella domstolar i forsta och andra instans som mojligt, vilka ska ha behorighet att ta upp fra-
gor om intréng i och giltighet av EU-varumérken”. I Finland 4r denna domstol som behandlar
EU-varumirken marknadsdomstolen, sdsom det konstateras i 75 § 2 mom. i den foreslagna la-
gen. Dessutom konstateras 1 skél 32 i varumérkesforordningen att ”det &r absolut nédvéndigt
att de beslut som avser giltighet av och intrdng i EU-varumaérken fér réttsverkan i och omfattar
hela unionen, eftersom det &r det enda séttet att forhindra motstridiga beslut frdn domstolarna
och immaterialrittsmyndigheten och for att sékerstilla den enhetliga karaktdren hos EU-
varumirkena. Bestimmelserna i Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 1215/2012
(9) bor tillimpas i alla mal rorande EU-varumérken, om inte annat anges i den hir férordning-
en.” Enligt artikel 1.2 i forordningen om EU-varumirken f&r EU-varumirke inte forklaras
ogiltigt eller dess anvéndning forbjudas om det inte géller for hela unionen.

Bestimmelser om behdrigheten for domstol som behandlar EU-varumérken finns i artiklarna
124-138 i forordningen om EU-varumirken. Pa det sitt som dven konstateras ovan har den
nationella domstolen behdrighet frimst i drenden som géller intrang i EU-varumérke och EU-
varumirkes giltighet. Enligt artikel 124 i1 forordningen om EU-varumérken har domstolar for
EU-varumirken exklusiv behorighet i fradga om

a) talan om intrdng och — om sédan talan &r tillaten enligt nationell lag — talan om forsdk
eller forberedelse till intrang i rdtten till EU-varumaérken,

b) faststillelsetalan om att det inte foreligger nigot intrdng, om sadan talan &r tilldten en-
ligt nationell lag,

c¢) talan pa grund av sddana handlingar som avses i artikel 11.2,

d) genkdromal om upphdvande eller ogiltighetsforklaring av ett EU-varumarke enligt ar-
tikel 128.

Dessutom konstateras det i artikel 134 att i den medlemsstat vars domstolar &r behoriga enligt
artikel 122.1 ska annan talan dn sddan som avses i artikel 124 foras vid de domstolar som
skulle ha haft geografisk och materiell behdrighet i fraga om talan om nationella varumérken
som &r registrerade i den staten”.

Den foreslagna bestdmmelsen innehaller en hanvisning till bestimmelserna om intréng i va-
rumirke. P4 EU-varumérken ska séledes tillimpas 62—-64, 68—72 och 74 §. | samband med in-
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trang 1 EU-varumirke kan ocksa tillimpas bestimmelserna om interimistiska atgérder och
skyddsatgarder for varumarken, vilket ocksa konstateras i artikel 131 i varumérkesférordning-
en. Dessutom konstateras i den foreslagna bestimmelsen att genkdromél om upphévande eller
ogiltigforklaring av EU-varumérke anhéngiggors pa det sétt som foreskrivs i 58 §. I regel av-
gors upphivande och ogiltigforklaring av EU-varumérke vid EUIPO, men i och med gen-
kdaromal kan drenden ocksa komma att avgoras vid nationell domstol. I stéllet for genkdromal
om ogiltigforklaring kan den som sdker om EU-varumérke dessutom yrka att domstolen aldg-
ger agenten att overldta det EU-varumérke som registrerats utan dess innehavares samtycke
till innehavaren i enlighet med 66 §. Enligt artikel 21.2 b i forordningen om EU-varumérken
fér innehavaren av EU-varumérke i stéllet for yrkande pa ogiltigforklaring rikta en begéran
om Overlatelse i stallet for till EUIPO ocksa till en nationell domstol. PRS kan inte handlidgga
saddana begiranden om Overlatelse, eftersom drendet i enlighet med férordningen om EU-
varumarken hor till domstolens exklusiva behdrighet.

Enligt artikel 129 i forordningen om EU-varumérken ska domstolen vid handlédggning av
drende som ror EU-varumérke i forsta hand tillimpa varumérkesforordningen och i andra
hand nationell lagstiftning. I artikel 17 i forordningen om EU-varumirken konstateras att EU-
varumirkens réttsverkan endast ska faststdllas utifran bestimmelserna i forordningen om EU-
varumirken. I ovrigt ska intrang i ett EU-varumaérke regleras enligt nationell ritt om intréng i
ett nationellt varumérke i enlighet med bestimmelserna i kapitel X i forordningen om EU-
varumaérken.

Utover de situationer som uttryckligen ndmns i den foreslagna paragrafen kan ett EU-
varuméarke komma att utgora ett hinder for en nationell varumérkesansékan eller en internat-
ionell registrering pé det sitt som ndmns i 13 § 1 mom. 1-3 punkten och kan utgdra grunden
for ogiltigforklaring av ett nationellt varumérke eller en internationell registrering. I situation-
er med invindning och ogiltigforklaring ska innehavaren av EU-varumérke ocksé visa att
mérket varit i verkligt bruk i enlighet med 34 och 49 §.

102 §. Omvandling av EU-varumdrke. 1 paragrafen foreskrivs om omvandling av EU-
varumirke, ansdkan om EU-varumérke eller en internationell registrering som designerar
Europeiska unionen till en ansokan om nationellt varumérke. Med EU:s varumérkesbyra som
ndmns 1 bestimmelsen avses Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO), som
definieras i 27 § 3 mom. Omvandlingen av EU-varumirken baserar sig pé artiklarna 139-141
och 202 i férordningen om EU-varumirken. Bestimmelsen motsvarar huvudsakligen 57 a § i
den géllande lagen.

I 7 mom. foreskrivs om de forutséttningar under vilka EUIPO:s begéran till PRS handliggs om
en nationell varumérkesansdkan. I samband med begiran ska sokanden betala de foreskrivna
avgifterna till PRS. Dessutom ska sokanden, om en begiran om omvandling och bilagorna till
den dr pa annat sprak én finska, svenska eller engelska, till PRS l&mna en dverséttning till na-
got av ovanndmnda sprék. Sokanden ska samtidigt ange handlaggningsspréaket i enlighet med
16 § 4 mom. Sokanden ska ockséd uppge en adress under vilken sokanden kan nés inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsomrédet och ldmna in en beskrivning av varumérket i enlighet
med 16 § 2 mom. 3 punkten.

Enligt 2 mom. ska PRS efter mottagandet av EUIPO:s begidran om omvandling ge den som
framfort begéran en tvd méanaders tidsfrist att [imna in de uppgifter som krévs enligt 1 mom.

I 3 mom. foreskrivs om faststdllande av prioritet for ett omvandlat varumérke. En ans6kan som
grundar sig pad omvandling av ett EU-varumirke eller en ans6kan om EU-varumaérke anses ha
samma ansOkningsdag, prioritet och foretrdde i Finland som EU-varumirket och ansékan om
EU-varumirke. En ansokan som grundar sig pd omvandling av en internationell registrering
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som designerar Europeiska unionen anses som ansokningsdag ha dagen for den internationella
registreringen eller dagen for den péafoljande designeringen av Europeiska unionen samt i till-
lampliga delar den internationella registreringens prioriteter och foretraden.

103 §. Delgivning. | paragrafen foreskrivs om delgivning av handling och beslut i en situation
dér en handling eller ett beslut inte har kunnat delges genom allmént tillimpade delgivnings-
satt. Enligt 50 a § i den géllande lagen kan PRS utfora delgivningen genom kungorelse i1 va-
rumérkestidningen, om ett beslut inte har kunnat delges sokanden under den adress som denne
har uppgett. Som det konstateras ovan bland annat i motiveringen till 24 §, foreslés att man
avstér fran separat kungorelse 1 varumérkestidningen och att information om drenden ges ge-
nom att publicera meddelande pad PRS:s webbplats. Varumirkestidningen publiceras dven {for
nirvarande endast pd PRS:s webbplats, sa dndringen &r i praktiken inte betydande. Forfarandet
for offentlig delgivning enligt 62 § i forvaltningslagen, dér handlingen &dr framlagd hos myn-
digheten och meddelande publiceras i den officiella tidningen &r stelt och det ar osékert i vil-
ken mén den nér de berdrda parterna. Pa grund av detta foreslas att det foreskrivs ett undantag
frén 62 § 1 forvaltningslagen. Enligt bestimmelsen kan PRS delge handlingen eller beslutet
genom att publicera ett meddelande om detta pé sin webbplats eller pa annat lampligt sitt, om
handlingen eller beslutet inte har kunnat delges, beroende pa drendet, som vanlig eller bevislig
delgivning. I praktiken offentliggdrs beslut i en tjanst som finns pd PRS:s webbplats. Om del-
givningen inte kan ske genom att meddelande publiceras pa PRS:s webbplats, till exempel pa
grund av tekniska storningar pd webbplatsen, ska delgivningen dock goras tillrickligt effek-
tivt, s& att informationsskyldigheten blir fullgjord pé tillborligt satt. Ett annat lampligt sétt kan
vara till exempel publicering i en riksomfattande tidning. Beslutet eller handlingen anses ha
delgetts dd@ meddelandet publiceras.

104 §. Maskinell underskrift. Enligt den foreslagna bestimmelsen kan PRS:s beslut eller andra
handlingar som har uppréttats genom automatisk informationsbehandling undertecknas ma-
skinellt. Detta ska ndmnas i handlingen.

Det har inte uttryckligen foreskrivits om undertecknande av myndighetens beslut, utan skyl-
digheten att underteckna har ansetts folja av att beslutet blir offentligt. Enligt 6 § 8 punkten i
lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet blir ett beslut, ett utlitande och en expe-
dition samt ett av en myndighet i egenskap av avtalspart fattat avgorande samt for behandling-
en av dessa hos myndigheten uppréttade promemorior, protokoll i regel offentliga nér beslutet,
utlatandet, expeditionen eller avtalet har undertecknats eller bekréftats pa motsvarande sétt. En
underskrift har ocksa ansetts hora till kraven pa god forvaltning. Denna standpunkt har bl.a.
riksdagens bitrddande justiticombudsman omfattat i sina beslut 1303/4/09 och 686/4/09.

Bestdmmelser om elektronisk signering och maskinell underskrift av myndighetshandlingar
finns i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). Enligt
16 § i den lagen far en beslutshandling signeras elektroniskt. Myndigheten ska signera hand-
lingen med en avancerad elektronisk underskrift som uppfyller kraven enligt artikel 26 i Euro-
paparlamentets och radets forordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och be-
trodda tjanster for elektroniska transaktioner pa den inre marknaden och om upphdvande av
direktiv 1999/93/EG eller annars pé ett sadant sdtt att man kan forsdkra sig om handlingens
autenticitet och integritet. I lagens forarbeten (RP 17/2002 rd) under motiveringen till 16 §
konstateras att pa grund av de starka réttssidkerhetskrav som géller myndigheternas verksam-
het, forutsitts att myndigheternas elektroniska signaturer uppfyller séarskilt foreskrivna krav pa
signaturer. Bestimmelsen har inga verkningar pa de specialbestimmelser enligt vilka en myn-
dighets beslut inte nddviandigtvis behover undertecknas dverhuvudtaget eller som mojliggor
maskinella underskrifter. Med beslutshandlingar avses myndighetsprestationer med olika
namn vilka antingen ar avgoranden som avslutar handldggningen hos en myndighet eller som
ar mellanbeslut eller andra under handlaggningen fattade beslut. Beslutshandling kan &dven
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vara kopior eller renovationer av sddana handlingar. Enligt 20 § 1 mom. i den lagen fér stim-
ningsansokningar, stimningar samt domstolarnas expeditioner och andra rattegangshandlingar
som sdnds som elektroniska meddelanden undertecknas maskinellt. I 2 mom. i den paragrafen
anges att i friga om maskinell underskrift av handlingar som kommit till i forvaltningsmyn-
digheternas verksamhet samt av utsdkningshandlingar foreskrivs sérskilt. I lagens forarbeten
(RP 17/2002 rd) har i samband med 20 § 2 mom. hinvisats till specialbestimmelser pa lag-
och forordningsniva som utfdrdats fore ikrafttridandet av lagen. Enligt dem kan myndighets-
beslut eller utdrag ur register undertecknas maskinellt. Enligt motiveringen till propositionen
kan utover elektronisk signatur enligt lagens 16 § en myndighets beslut ocksa undertecknas
maskinellt pd ndgot annat sitt i enlighet med vad som foreskrivs i speciallagstifiningen. Dess-
utom konstateras i motiveringen till 9 § att en myndighets beslut ocksé undertecknas maski-
nellt pd ndgot annat sitt 1 enlighet med vad som foreskrivs i speciallagstiftningen.

Genom den foreslagna bestimmelsen mdjliggérs maskinell underskrift i PRS:s varumirkesé-
renden.

105 §. Avgifter. 1 81 § 2 mom. i grundlagen finns bestdmmelser om avgifter som de statliga
myndigheterna uppbér for sin verksamhet. Enligt momentet ska bestimmelser om avgifter
samt de allminna grunderna for storleken av avgifter utfardas genom lag. Genom lag ska ut-
fardas allminna bestimmelser om vilka tjansteatgérder, tjanster och varor som kan avgiftsbe-
laggas eller om vilka typer av prestationer som ér avgiftsfria. Genom lag ska likasa utfdrdas
bestimmelser om avgiftsberdkningen, t.ex. vilka sjdlvkostnadsvérden eller foretagsekono-
miska principer som ska iakttas. Bestimmelsen giller samtliga statliga &mbetsverk och inrétt-
ningar. De allménna grunderna for avgiftsbeldggande av statens prestationer och for avgifter-
nas storlek regleras i lagen om grunderna for avgifter till staten (150/1992). Lagen &r generell
till sin karaktir. Utdver den kan det foreskrivas sirskilt om avgifter. I lagen om grunderna for
avgifter till staten ingar bestimmelser om vissa prestationer som kan vara antingen avgiftsbe-
lagda eller avgiftsfria (4 och 5 §). Dar finns ocksé bestimmelser om de principer som iakttas
vid avgiftsberdkningen. Om grunderna for avgiften for en prestation foljer lagen om grunderna
for avgifter till staten, kan eurobeloppet for avgiften utfirdas genom forordning. Séledes ar det
bemyndigande (8 §) som ingér i lagen om grunderna for avgifter till staten tillrackligt for att
utfarda forordning och det behovs ingen separat bestimmelse om bemyndigande i den rele-
vanta speciallagstiftningen.

I lagen om avgifter for patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992) foreskrivs om
prissattningen av PRS:s prestationer. Med avvikelse fran lagen om grunderna for avgifter till
staten ska 1 prissittningen av prestationer kostnadsmotsvarighet nas enligt prestationsgrupp,
med andra ord registerspecifikt. I praktiken motsvarar ocksé priserna pa enskilda prestationer
de genomsnittliga kostnaderna for produktionen av prestationen. I andra hand tillimpas pa av-
gifter som tas ut for PRS:s prestationer den allménna lagen om grunderna for avgifter till sta-
ten. Bestimmelser om priser pa enskilda prestationer finns i arbets- och niringsministeriets
forordning om avgifter for patent- och registerstyrelsens prestationer.

De i denna lag for PRS foreskrivna uppgifterna i samband med forandet av varumaérkesregist-
ret dr av saddan karaktér att bestimmelser om avgifter for dem kan utfirdas med stod av lagen
om avgifter for patent- och registerstyrelsens prestationer. For tydlighetens skull innehéller pa-
ragrafen en hinvisningsbestimmelse till den lagen. Genom paragrafen i den foreslagna lagen
inrdttas inte nytt bemyndigande for PRS att utfarda bestimmelser.

I stéllet for att ange alla avgiftsbelagda prestationer i den foreslagna lagen, hdnvisas det till la-
gen om avgifter for PRS:s prestationer, dér bland annat principerna for bestimmande av stor-
leken pa ovannidmnda avgifter konstateras. I bestimmelserna i den foreslagna lagen ndmns
avgiften uttryckligen endast i de paragrafer dér avgiften krdvs for att en atgird ska bli an-
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héngig. Sadana &r till exempel avgift for ansdkan om varuméirke, avgift for fortséttning av be-
handlingen av en ansékan som forfallit, avgift for fornyelse av registrering samt avgift om att
invidndningen eller ansdkan om upphévande och ogiltigforklaring anhéngiggjorts. Andra av-
gifter som inte uttryckligen nimns i bestimmelserna, men for vilkas del avgiften tas ut med
stod av lagen om avgifter for PRS:s prestationer dr bland annat anteckning av pantsittning, li-
cens eller Gverlatelse samt olika begidranden om é&ndring av registreringen.

11 kap. Ikrafttrddande

106 §. lkrafitridande. 1 1 mom. foreskrivs att den foreslagna lagen trider i kraft i sin helhet
den 1 januari 20 . Varumirkesdirektivet ska enligt artikel 54 i direktivet séttas i kraft nation-
ellt senast den 14 januari 2019. Bestdimmelserna om det administrativa forfarandet for uppha-
vande eller ogiltigforklaring ska séttas i kraft nationellt senast den 14 januari 2023. Det har
inte ansetts finnas behov av en ldngre genomférandetid for det administrativa forfarandet for
upphdvande eller ogiltigforklaring, sa lagen foreslas trdda i kraft i sin helhet den 1 januari
2019.

I 2 mom. konstateras att den géllande varumirkeslagen och lagen om kollektivmérken upp-
hévs genom den foreslagna lagen.

107 §. Overgdngsbestimmelser. 1 1 mom. foreskrivs om handldggningen av ett anhéngigt for-
valtnings- eller forvaltningsprocessédrende eller ett anhéingigt tvistemal. Om ett forvaltningsa-
rende, sdsom handlidggning av en varumérkesansokan, invéndning eller en édndring av registre-
ring, dr anhingig vid ikrafttridandet av denna lag, eller besvér over ett sddant drende i form av
forvaltningsprocessarende, tillimpas pa drendet de bestimmelser som géllde vid ikrafttrddan-
det av den foreslagna lagen, dvs. bestimmelserna i den gamla varuméarkeslagen. P4 varumar-
kesansokningar som &r anhéngiga vid ikrafttridandet av lagen tillimpas till exempel avslags—
grunderna och bestdmmelserna om handlédggning i den gamla varumérkeslagen. I fraga om sa-
dana varumarkesansokningar kan till exempel inte begéras att handlaggningen fortsitter i en-
lighet med 22 § i den foreslagna lagen. Aven pa ett tvistemal som blivit anhdngigt fore ikraft-
tridandet av denna lag tillimpas de bestdmmelser i den tidigare varumérkeslagen som géllde
vid ikrafttradandet. P& sddana tvistemal tillimpas saledes till exempel den gamla varumérkes-
lagens bestdimmelser om grunder for upphidvande och ogiltigforklaring, om pafdljder och om
rttegangar.

I 2 mom. foreskrivs om de bestimmelser som tillimpas pa varumérkesansokningar som ar an-
hingiga vid ikrafttrddandet av den foreslagna lagen efter att de registrerats. I enlighet med 1
mom. tillimpas pa handlaggningen av varuméarkesansokningar som &r anhangiga vid ikrafttra-
dandet av lagen de bestdmmelser i den gamla varumérkeslagen som géllde vid ikrafttridandet.
Efter att en sddan varumirkesansokan har godkénts for registrering, tillimpas pé den i regel
bestimmelserna i denna foreslagna lag. Vid eventuellt invandningsforfarande iakttas dock den
gamla lagens bestimmelser. Detta dr motiverat for att en invindning ska kunna goras pa
samma grunder i invindningsforfarande som PRS har provat i samband med registreringsfor-
farandet. Nar det géller varaktigheten for registreringens giltighet iakttas ocksa bestimmelser-
na i den gamla lagen och registreringen ska gélla 10 ar fran registreringsdagen. I dvrigt tillam-
pas pa registrering bestimmelserna i den foreslagna lagen och registreringen kan till exempel
upphdvas eller ogiltigforklaras pd grunder enligt denna lag bade i administrativt forfarande for
upphévande eller ogiltigforklaring och i domstolsforfarande.

I 3 mom. foreskrivs om tolkningen av svartvita tecken. I 11 § 1 mom. 2 punkten i den fore-

slagna lagen foreskrivs om hurdant tecknet ska vara och hur den ska aterges i varumérkesre-
gistret. Bestimmelsen innebér i praktiken att tecknets skyddsomréde ska kunna faststéllas tyd-
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ligt genom att soka i varumérkesregistret. Saledes framhévs séttet att ange tecknet och dess
betydelse for skyddet ytterligare.

Svartvita tecken har i nordisk praxis traditionellt ansetts omfatta alla férgvariationer av teck-
net. Nér tecknet sokts som svartvitt har sokanden alltsd samtidigt fatt skydd for alla mojliga
fargkombinationer av tecknet. Denna tolkning har tidigare berott pa bl.a. trycktekniska skal,
ndr varumirken inte har kunnat aterges i farg i register eller trycksaker. Eftersom séttet att
aterge tecknet, pa det sétt som redogjorts for ovan, ar allt viktigare i faststdllandet av tecknets
skyddsomréde, och det exakta foremaélet for skyddet ska kunna faststéllas genom att soka i va-
rumirkesregistret, 4r det motiverat att man avstar fran den tidigare tolkningen av svartvita
tecken. Svartvita tecken som blivit anhédngiga efter denna lags ikrafttradande anses omfatta
tecknet endast i den farg som atergetts i ansdokan. Andringen 4r inte retroaktiv, utan sidana va-
rumérkesansokningar eller registrerade varumérken som géllde ett svartvitt tecken och som
var anhdngiga ndr denna lag trddde i kraft anses dock omfatta alla firgvariationer av tecknet.
Aven om tecknet efter ikrafttrddandet av denna lag registreras som svartvitt, kan det huruvida
tecknet i verkligheten anvénds i firg dock ha betydelse f6r hur genomsnittskonsumenten upp-
fattar varumirket. Detta paverkar ddrmed till exempel helhetsbedomningen av risken for for-
vaxling (dom av den 18 juli 2013, Specsavers, C-252/12, EU:C:2013:497, punkterna 37 och
41).

I 4 mom. foreskrivs om de bestimmelser som ska tillimpas pé varumérken som registrerats
innan denna lag trddde i kraft. P4 varumérken som registrerats fore ikrafttridandet av den fo-
reslagna lagen tillimpas i regel bestimmelserna i denna lag, nér lagen trétt 1 kraft. En registre-
ring kan alltsa till exempel upphévas eller ogiltigforklaras pa de grunder som anges i den fore-
slagna lagen. P& varuméarken som registrerats fore ikrafttradandet av den foreslagna lagen till-
lampas dock inte 30 § 1 mom. om varaktigheten for registreringens giltighet. Varumérken som
registrerats fore ikrafttridandet av den foreslagna lagen ar fortfarande i kraft i 10 ar fran regi-
streringsdagen. Svartvita tecken som registrerats fore ikrafttradandet av denna lag anses pé det
sdtt som anges 1 3 mom. omfatta alla fargvariationer.

I 5 mom. foreskrivs om ett undantag i samband med intréng i ensamritten till varumérke och i
samband med skadestand. I frdga om intrang i ensamrétten till varumérke tillimpas de be-
stimmelser som géllde vid tidpunkten for intranget. Om intranget skett fore ikrafttradandet av
den foreslagna lagen, tillimpas pa konstaterandet och handldggningen av intrdnget bestdm-
melserna i den tidigare varumaérkeslagen. Mellan den gillande och den foreslagna lagen finns
skillnader i1 frdga om hurdan verksamhet som anses utgdra intrdng i ensamritten till varu-
marke. Det dr motiverat att intranget bedoms enligt de bestimmelser som géllde vid den tid-
punkt dé intrénget gjordes. Vid tidpunkten for gdrningen utgér sidant handlande som forst ef-
ter ikrafttridandet av den foreslagna lagen har foreskrivits gora intrdng i nidgons ritt inte in-
trang i nagons ritt. Pa erséttande av en skada som orsakats av intrdng i ensamrétt fore ikraft-
tradandet av den foreslagna lagen tilldimpas de bestimmelser som géllde vid ikrafttridandet av
denna lag, 4ven om skadan har framgatt forst efter att denna lag tratt 1 kraft.

I 6 mom. foreskrivs om precisering av varu- och tjansteforteckningarna i varuméarkesansok-
ningar eller varumérkesregistreringar som blivit anhéngiga fore den 1 oktober 2012. De varu-
mérkesansokningar som har anhéngiggjorts fore den 1 oktober 2012 vars varu- och tjianstefor-
teckning omfattar hela klassrubriken enligt Niceklassificeringen i en viss varu- eller tjéns-
teklass, har ansetts omfatta alla varor och tjanster som ingér i den klassen. Ovan i avsnitt 2.3.
Beddomning av nuldget, i den allmidnna motiveringen redogors for varu- och tjansteforteck-
ningar som sokts vid olika tidpunkter och problem som giller tolkningen av dem. I avsnitt 3.2
Alternativ i den allménna motiveringen beskrivs alternativ for precisering av klassificeringen
och alternativa sitt att gora detta. I avsnitt 4 har redogjorts for de ekonomiska konsekvenserna
av preciseringsforfarandet och konsekvenserna for PRS.
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For att varumirkesregistret ska vara tydligt och for att underlétta tolkningen av de varu- och
tjansteforteckningar for varuméarken som ingar i registret foreslds att det utfardas bestimmel-
ser om forfarande for precisering av sddana varu- och tjansteforteckningar som blivit anhdng-
iga fore den 1 oktober 2012 och som omfattar klassrubriken enligt Niceklassificeringen. Be-
stimmelsen géller utover nationella varumérken och varumérkesansdkningar ocksé internat-
ionella registreringar. Bestimmelsen géller ocksa varumérken som till exempel sokts med en-
bart klassnummer, eftersom dessa anses innehalla hela klassrubriken enligt Niceklassificering-
en. P4 motsvarande sétt hor sédana varumaérken i vars varu- och tjénsteforteckning det ndmns
att forteckningen omfattar alla varor och tjénster i en viss klass till bestimmelsens tillamp-
ningsomréade. Alltsd, oberoende av hur saken uttryckts i varumérkesansokan eller i varumér-
kesregistreringen, géller preciseringsforfarandet samtliga varumérken vars varu- och tjénste-
forteckning kan anses omfatta en klassrubrik i Niceklassificeringen och som saledes tolkas
omfatta alla varor eller tjanster i en viss klass.

Sadana varumérkessokande och varumérkesinnehavare vars varumérkesansdkan har anhing-
iggjorts fore den 1 oktober 2012 och vars varumérkesansokan eller varumaérkesregistrering
omfattar hela klassrubriken enligt Niceklassificeringen i en viss varu- eller tjansteklass, kan
precisera sin varu- och tjinsteférteckning genom en till PRS riktad anméilan om precisering av
varu- och tjansteforteckningen. I anméilan ska i enlighet med 17 § 2 mom. i den foreslagna la-
gen tydligt och exakt anges alla de varor och tjanster med vilka varu- och tjansteforteckningen
preciseras. Preciseringsanmélan kan innehélla endast sadana varor eller tjanster som kan ha
ansetts inga 1 den aktuella klassen pa ansokningsdagen. Exempelvis torde det inte kunna anses
att programvara har ingatt i klass 9 1 varuforteckningen for ett varumérke som sokts pa 1930-
talet. Omfattningen av varumérkesskyddet bestdms alltid utifrdn dess ansokningsdag. Darfor
ar det motiverat att de varor och tjanster som anges i anmélan om precisering begrinsas till de
varor och tjanster som pa ansokningsdagen omfattades av varu- och tjansteforteckningen. Om
anmélan av sddana varor eller tjdnster som fanns forst senare och inte pa ansokningsdagen till-
lats 1 preciseringsanmailan, skulle varumirkesskyddet utvidgas pé ett omotiverat sétt. Den eta-
blerade stdndpunkten &r att om man vill utvidga varumaérkets skyddsomréde, ska det ldmnas in
en ny varumarkesansokan for detta. Om varumarkets varu- och tjansteforteckning har dndrats
efter ansokningsdagen, dvs. i praktiken minskats frdn de ursprungliga, beaktas sddana dnd-
ringar naturligtvis vid bedomnmgen av skyddsomradets omfattning och preciseringens rlktlg-
het. En precisering far alltsé goras endast i friga om de varor och tjdnster som varu- och tjéns-
teforteckningen kan anses ha omfattat pa ansokningsdagen och som forteckningen fortfarande
omfattar ndr anmélan om precisering blir anhéngig. Eftersom varumirken som sokts med
hjélp av en klassrubrik pa det sitt som redogdrs ovan har ansetts omfatta samtliga varor och
tjanster som horde till klassen vid ansokningstidpunkten, behdver de varor och tjanster som
anges 1 preciseringsanmdilan inte begrinsas till enbart de varor eller tjanster som pa ansok-
ningsdagen angavs i Niceklassificeringens alfabetiska forteckning. Vissa varu- och tjénste-
klasser enligt Niceklassificeringen har senare i olika versioner av Niceklassificeringen klassats
om 1 olika klasser. Sddana ir till exempel klasserna 43, 44 och 45. Nér varumérkesinnehava-
ren ldmnar en preciseringsanmalan till PRS, 6verfors dessa tjidnster samtidigt till de nya klas-
serna (till exempel ”juridiska tjénster”, som tidigare horde till klass 42, overfors till klass 45).
Denna atgard foranleder inte kostnader for rattsinnehavaren.

Anmilan om precisering ska l&mnas till PRS senast den dag da ansékan om férnyelse av va-
rumérkets giltighet anhéngiggdrs forsta géngen efter att denna lag trétt i kraft. Om dock den
sista mdjliga dag dd varumérkets giltighet kan fornyas infaller inom sex méanader fran det att
lagen tradde i kraft, kan anmélan om precisering av varu- och tjansteforteckningen lémnas
senast den 1 juli 2019. Enligt bestimmelserna om fornyelse kan registreringen fornyas tidigast
ett &r fore utgéngen av registreringsperioden och senast en ménad efter utgangen.
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Om preciseringsanmailan inte uppfyller kraven pé tydlighet och precision enligt 17 § 2 mom.,
uppmanar PRS sokanden eller innehavaren att avhjélpa bristerna. Om bristerna inte thJalpts
forkastar PRS preciseringsanmélan till de bristfilliga delarna. Andring i PRS:s beslut med an-
ledning av preciseringsanmélan kan sdkas genom att anfora besvir hos marknadsdomstolen.
Aven om tidsfristen for preciseringsanmaélan i regel 4r bunden till anhéngiggorandet av anso-
kan om fornyelse av varumarket, ar handldggningen av preciseringsanmaélan inte annars bun-
den till férnyelsen av varumarket, utan féornyelsen och preciseringen handlaggs separat. Even-
tuella brister i anmédlan om precisering paverkar inte heller ikrafttridandet av fornyelsen. Om
bristerna i preciseringsanmailan inte avhjélps, avvisas anmédlan om precisering till de bristfal-
liga delarna och varu- och tjansteforteckningen forblir i kraft i den form som den var innan
anmélan om precisering gjordes. Efter att den utsatta tiden gétt ut eller preciseringsanmélan
avgjorts och avgorandet vunnit laga kraft tolkas férteckningen pa det satt som ndmns i 9 mom.
PRS antecknar saddana preciseringar av varu- och tjansteforteckningen som uppfyller kraven i
varumarkesregistret.

PRS ska meddela de varumérkessokande och varumérkesinnehavare som avses i bestimmel-
sen om mojligheten att precisera varu- och tjansteforteckningen och om tidsfristen nér precise-
ringen ska goras. I praktiken bifogas meddelandet till samma meddelande genom vilket PRS
paminner varuméarkesinnehavaren om fornyelse av varumarket. PRS ér inte ansvarig om med-
delandet inte kan tillstéllas varumérkessokanden eller varumérkesinnehavaren eller om sokan-
den eller innehavaren inte preciserar sin varu- och tjénsteforteckning. Kontaktuppgifterna for
s6kande och innehavare i varumérkesregistret uppdateras inte automatiskt i varumérkesregist-
ret, utan sdkandena och innehavarna ska anméla forédndringar i sina kontaktuppgifter till PRS.
Varumérkesregistret kan séledes innehélla fordldrade kontaktuppgifter, vilket medfor att med-
delanden inte kan skickas till alla varumirkessdkande eller varumérkesinnehavare. PRS ska
dock forsoka skaffa kontaktuppgifter om dessa saknas eller ar fordldrade, sa att meddelandet
ska kunna skickas till s& ménga som mgjligt.

I 7 mom. foreskrivs att preciseringsforfarandet ocksé ér tillampligt p&d varumérkesansokningar
och varumirkesregistreringar som blivit anhédngiga fr.o.m. den 1 oktober 2012 t.o.m. den 31
december 2013 och vars varu- och tjansteforteckning innehaller en hanvisning till den alfabe-
tiska forteckningen i Niceklassificeringen. P& det sitt som konstateras ovan i avsnitt 2.3 Be-
domning av nuléget i den allménna motiveringen, borjade PRS tolka varu- och tjansteforteck-
ningar for varumérken som blev anhéngiga den 1 oktober 2012 eller senare enligt den bok-
stavliga innebdrden. PRS godkénde under tiden 1.10.2012-31.12.2013 att varu- och tjénste-
forteckningen inneh6ll en hdnvisning till den alfabetiska forteckningen i Niceklassificeringen.
Varu- och tjansteforteckningen kunde alltsa innehalla en klassrubrik som tolkades enligt den
bokstavliga inneborden samt hinvisningen “samtliga varor eller tjdnster som den alfabetiska
forteckningen 1 Niceklassificeringen omfattar”. Genom denna hénvisning ansags varu- och
tjansteforteckningen omfatta samtliga varor eller tjanster som ingick i den alfabetiska forteck-
ningen i Niceklassificeringen vid ansdkningstidpunkten.

Pa det sétt som redogors for ovan forutsitter varumérkesdirektivet att varorna och tjénsterna
anges pa ett tydligt och exakt sitt i ansokan och att forteckningarna tolkas enligt deras bok-
stavliga innebord. Hanvisning till den alfabetiska forteckningen i Niceklassificeringen kan inte
anses vara ett tydligt och exakt sitt att ange varu- och tjansteforteckningen. Séledes har ocksa
sddana varumérkessokande eller varumérkesinnehavare mdjlighet att i enlighet med 6 mom.
anméla en precisering av sin varu- och tjénsteforteckning. Varumirkessokandena och varu-
markesinnehavarna kan precisera varu- och tjansteforteckningen genom att anmila de varor
eller tjanster som horde till den alfabetiska forteckningen i Niceklassificeringen vid ansok-
ningstidpunkten som sokanden eller innehavaren Onskar att varuméirket omfattar. Anmélan
kan alltsé innehélla enbart varor och tjanster som horde den alfabetiska forteckningen i Nice-
klassificeringen vid ansokningstidpunkten. Sokanden eller innehavaren kan inte precisera
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varu- och tjansteforteckningen med vilka som helst varor som hor till en viss klass. Sdsom det
konstateras ovan har varumérken fr.o.m. den 1 oktober 2010 inte ldngre ansetts innehélla alla
mgjliga varor, dven om en hénvisning till den alfabetiska forteckmngen 1 N10eklass1ﬁcer1ngen
har anvénts i ansdkan, sé preciseringen kan saledes inte heller goras for andra varor eller tjéns-
ter &n dem som ingér i den alfabetiska forteckningen.

Om varumérkessokanden eller varuméarkesinnehavaren inte anméler en precisering, komplet-
terar PRS efter utgédngen av tidsfristen enligt 6 mom., dvs. efter den 1 juli 2019 eller efter att
ansokan om fornyelse anhéngiggjorts, varu- och tjansteforteckningen med de varor och tjéans-
ter som vid ansdkningstidpunkten horde till den alfabetiska forteckningen i Niceklassifice-
ringen och stryker hanvisningen till den alfabetiska forteckningen i Niceklassificeringen i
varu- och tjansteforteckningen. P4 motsvarande sitt gérs om den precisering som varuméarkes-
sokanden eller varumérkesinnehavaren foreslar avslés efter att PRS har uppmanat sdkanden
eller innehavaren att avhjélpa de brister som fanns i preciseringsanmaélan.

I 8 mom. foreskrivs om komplettering av varu- och tjénsteforteckningen for sddana varumaér-
ken som innehaller enbart klassnummer eller en hénvisning till samtliga varor eller tjanster i
en viss klass. Fram till den 1 april 1996 var det mojligt att ansdka om varumérke genom att i
varumarkesansokan ange enbart numret pa varu- eller tjansteklassen utan att ange varor eller
tjanster. Genom lag 1715/1995 dndrades detta sa att &ven varorna och tjansterna skulle anges i
ansokan, utdver klassnumret. [ varumérkesregistret finns for niarvarande cirka 5 200 st. sddana
varumirken som sokts fore den 1 april 1996 och som innehéller enbart klassnumret. Ett varu-
mérke som enbart innehaller klassnummer har pé det sétt som anges i 6 mom. ansetts omfatta
alla varor och tjanster som hor till den aktuella klassen. Aven innehavare av sddana varumaér-
ken kan 1 enlighet med 6 mom. anmaéla en precisering av varu- och tjansteforteckningen.

Bestdammelsen géller ocksa sddana varumérken dér varu- eller tjdnsteforteckningen innehaller
en hinvisning till samtliga varor eller tjdnster i en viss klass. Speciellt efter det att varumérke
inte ldngre kunde ldmnas in genom att ange enbart klassnummer, kunde varumérkessdkanden
som varu- och tjansteforteckning ange samtliga varor/tjanster i klass X”. Enbart klassnummer
eller hanvisning till samtliga varor eller tjanster i en klass uppfyller inte kraven pa exakthet for
varu- och tjansteforteckningen. Pa basis av sadana uttryck ar det omojligt for den som soker i
varumérkesdatabasen att veta det exakta foremalet for varumirkesskyddet. Saledes ar det mo-
tiverat att ocksé sddana varuméirkens varu- och tjansteforteckningar preciseras.

Om varumirkessokanden eller varuméarkesinnehavaren inte anméler en precisering av varu-
och tjansteforteckningen, fogar PRS en varu- och tjansteforteckning till sédana varumérken.
Forteckningen dr den klassrubrik enligt Niceklassificeringen som var i kraft pa ansdkningsda-
gen. P& motsvarande sitt som det konstateras ovan i motiveringen till 6 mom. dverfor PRS,
om den klassrubrik som kompletteras innehaller sddana varor eller tjdnster som senare har
omklassificerats i en annan klass &n i den klassificeringsversion som géillde pa ansékningsda-
gen, sddana varor eller tjdnster till de klasser dit de hor vid tidpunkten for kompletteringen.
Exempelvis overfors forplidgning”, som tidigare horde till klass 42, till klass 43. Eftersom
klassrubriken for klass 42 1 utgdvorna 1-5 av Niceklassificeringen inte innehdll nagra egent-
liga tjdnstebeteckningar utan endast ett omndmnande av tjdnster som inte ingar i klasserna 35—
41, kan PRS i sadana fall komplettera tjansteforteckningen med de tjdnster i klass 42 som
ingick 1 den alfabetiska forteckningen i Niceklassificeringen vid den tidpunkt dd varumérket
sOktes. Om sokanden eller innehavaren inte har preciserat sin varu- och tjinsteforteckning,
tolkas denna klassrubrik efter den utsatta tiden for precisering av klassrubriken, dvs. efter den
1 juli 2019 eller efter att anskan om fornyelse anhdngiggjorts, 1 enlighet med 9 mom. enligt
dess bokstavliga innebord.
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I 9 mom. foreskrivs om hur varumérkens varu- och tjansteforteckningar tolkas efter att den
ovan avsedda tidsfristen for preciseringsanmaélan 16pt ut. Oberoende av om varumérkessokan-
den eller varumérkesinnehavaren i enlighet med 6 mom. anmélt en precisering av varu- och
tjansteforteckningen inom den tidsfrist som ndmns i 6 mom. eller inte, tolkas efter utgangen av
tidsfristen eller efter att anmélan om precisering avgjorts och vunnit laga kraft, alla varumér-
kens och varumérkesansokningars varu- och tjansteforteckningar pé ett enhetligt sétt i enlighet
med 17 § 3 mom. Varu- och tjansteforteckningen tolkas saledes i enlighet med 17 § 3 mom. sa
att den endast ticker de varor och tjdnster som varu- och tjansteforteckningens bokstavliga in-
nebord tydligt omfattar.

Om till exempel varu- och tjinsteforteckningen for ett varumérke som sokts fore den 1 okto-
ber 2012 har innehallit klassrubriken till klass 35 ”annons- och reklamverksamhet; foretags-
ledning; foretagsadministration; kontorstjdnster” och varumérket bor férnyas senast den 31
december 2019, anses varu- och tjansteforteckningen fran och med den 1 januari 2020 inte
langre omfatta detaljhandelstjénster, om varumérkessokanden eller varumérkesinnehavaren
inte har preciserat sin varu- och tjénsteforteckning for dessa tjdnster, eftersom klassrubrikens
bokstavliga innebord inte tydligt omfattar detaljhandelstjénster.

I 1 punkten i momentet foreskrivs om tolkningen av varu- och tjansteforteckningen nér sokan-
den har anmaélt en precisering av varu- och tjansteforteckningen innan ansdokan om fornyelse
anhéngiggjorts eller den dvergangsperiod som foreskrivs i 6 mom. (1.1.2019-1.7.2019) har
gétt ut. Varu- och tjansteforteckningen tolkas i sé fall i enlighet med 17 § 3 mom. efter att an-
mélan om precisering har avgjorts och avgdérandet vunnit laga kraft. Om anmélan om precise-
ring avvisats och beslutet om avvisande vunnit laga kraft, kvarstar varu- och tjansteforteck-
ningar i den form som den var innan anmélan om precisering gjordes, om det inte dr friga om
situationer enligt 7 eller 8 mom., dir klassrubriken eller varorna och tjénsterna i den alfabe-
tiska forteckningen i Niceklassificeringen fogas till varu- och tjansteforteckningen pa tjénstens
vignar och varu- och tjénsteforteckningen tolkas enligt dess bokstavliga innebdrd.

I 2 punkten i momentet foreskrivs om tolkningen av varu- och tjansteforteckningen i situat-
ioner dar det inte gjorts en anmélan om precisering av varu- och tjansteforteckningen och en
fornyelse av registreringen anhingiggjorts. Efter att en ans6kan om fornyelse av varumérket
anhéngiggjorts hos PRS och en anmélan om precisering inte gjorts senast den dag d& fornyel-
sen blev anhingig, tolkas varu- och tjansteforteckningen i enlighet med 17 § 3 mom.

I 3 punkten i momentet foreskrivs om tolkningen av varu- och tjansteforteckningen i situat-
ioner dér det inte gjorts en anmélan om precisering av varu- och tjansteforteckningen och den
overgangsperiod som foreskrivs i 6 mom. (1.1.2019-1.7.2019) har gétt ut. Pa det sdtt som
konstateras ovan vid 6 mom. kan de varuméirkesinnehavare vars varumirke bor fornyas
1.1.2019-30.6.2019 anmila en precisering av varu- och tjdnsteforteckningarna senast den 1
juli 2019. Om en anmélan om precisering inte gjorts, ska varu- och tjédnsteforteckningen tolkas
enligt dess bokstavliga innebord fr.o.m. den 2 juli 2019.

Tolkningen har ocksa en indirekt verkan pa drenden som inleds efter utgangen av tidsfristen
for precisering av varumérket. Efter utgdngen av tidsfristen tolkas till exempel tidigare regi-
streringars varu- och tjinsteforteckningar ticka endast de varor och tjénster som deras bok-
stavliga innebord omfattar vid provningen av hinder for varumérkesansokningar som blir an-
héngiga efter utgdngen av tidsfristen. P4 motsvarande sitt tolkas registreringars varu- och
tjansteforteckningar enligt deras bokstavliga innebdrd vid drenden som géller invandningar,
upphévande eller ogiltigforklaring eller i tvistemal som blir anhédngiga efter att tidsfristen gatt
ut. Om till exempel ett tvistemal eller invdndningsirende &ndé har varit anhédngigt redan innan
varu- och tjénsteforteckningen borde ha preciserats, bedoms omfattningen av varuméirkets
varu- och tjansteforteckning enligt hur den var vid den tidpunkten dé &rendet inleddes. Séledes
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har bestimmelsen inte retroaktiv verkan pa saker som var anhingiga redan fore utgangen av
tidsfristen for preciseringsanmélan. Om det dr frdga om intrdng som borjat redan fore den
ndmnda tidsfristen, men fortsétter dven efter den, bedoms &drendet i enlighet med den tidpunkt
dé intranget borjade.

I 10 mom. foreskrivs att om det annanstans i lagstiftningen hinvisas till den varumérkeslag
som géllde vid ikrafttrddandet av denna lag, tillimpas den foreslagna lagen i stillet for den lag
som gallde tidigare.

2.2 Lag om Singaporekonventionen om varumiérkesriitt och tillimpningsforeskrifterna
till den

1 §. Paragrafen ska innehalla en sedvanlig bestimmelse i en blankettlag, genom vilken de be-
stimmelser i Singaporekonventionen och i tillimpningsforeskrifterna till den som hér till om-
radet for lagstiftningen sétts i kraft. En redogorelse for vilka bestimmelser som hor till omra-
det for lagstiftningen ldmnas nedan i det avsnitt som géller behovet av riksdagens samtycke.

2 §. I paragrafen foreskrivs att bestimmelser om séttande i kraft av de bestdimmelser i kon-
ventionen och i tillimpningsforeskrifterna till dem som inte hor till omradet for lagstiftningen
utfdrdas genom forordning av statsradet.

3 §. Enligt paragrafen ska om denna lags ikrafttradande foreskrivas genom forordning av stats-
radet.

2.3 Lag om iindring av firmalagen

18 §. Det foreslas att ur 3 och 4 mom. stryks omndmnandena av att férbudstalan och talan om
att doma ut vite enligt paragrafen dven far foras av en myndighet som arbets- och niringsmi-
nisteriet bestimmer. Bestimmelsen har inte tillimpats i praktiken.

I 5 mom. foreslas, i syfte att gora lagen lattare att 1dsa, en hanvisningsbestimmelse till 62 § i
varumarkeslagen, med stod av vilken sddan anvéndning av firma som gor intrang i ensamrétt
till varumérke kan forbjudas vid vite.

19 §. Det foreslas att till paragrafen fogas ett nytt 3 mom., enligt vilket en registrering av firma
kan hdvas helt eller till den del som det finns ett hinder for registrering. Forslaget avviker fran
den géllande lagen, enligt vilken registreringen hévs helt.

Forslaget har i friga om de hdvningsgrunder som anges i paragrafens 1 och 2 mom. for det
forsta den verkan att registreringen kan hédvas pé den grund att den inte varit i bruk enligt 2
mom. 3 punkten, till den del som firman inte varit i bruk under de senaste fem aren inom det
omrade som dess registrering omfattar. Mojligheten till delvis hdvning behovs for att undan-
roja onddigt omfattande registreringshinder for firmor och varumérken, speciellt inom all-
minna verksamhetsomraden. Med stod av 1 § 3 mom. i lagen tillimpas bestimmelsen ocksa
pa bifirmor som antecknats 1 handelsregistret.

Enligt 2 mom. forutsétts for bruk av firma (RP 238/1978 rd) att firman forekommit till exem-
pel i foretagets reklam, affarshandlingar eller andra liknande sammanhang. I praktiken beaktas
1 helhetsprovningen dven saddant nimnande av firman for att specificera innehavaren och dess
verksamhet i marknadsforing pa internet som bevisar verkligt bruk. A andra sidan betraktas
inte enbart vidtagande av olika lagstadgade dtgérder, sdsom uppréttande av bokslut och inldm-
nande av skattedeklaration i sig som bevis pé att firman varit i bruk, om det inte av dessa at-
gérder framgér att verksamhet faktiskt har bedrivits.
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Enligt paragrafens 2 mom. far registreringen inte hévas, om innehavaren visar ett godtagbart
skal till att firman inte anvénts. Som godtagbart skil kan d&tminstone komma i fraga att den af-
farsverksamhet som hor till det registrerade verksamhetsomrédet inte har kommit i géng av
skél som inte beror pé innehavaren.

A andra sidan kan en registrering hivas delvis ocksé nir dess forvixlingsbarhet med en annan
firma eller ett annat varumaérke géller endast en del av det verksamhetsomrade som antecknats
for innehavaren i handelsregistret, eller nér firman &r vilseledande enbart i friga om en del av
det verksamhetsomride som antecknats for innehavaren i handelsregistret. Delvis hdvning kan
komma i friga dven om hivande av registrering yrkas till exempel p& grund av att firman sak-
nar sérskiljningsforméga, exempelvis darfor att firman beskriver en viss del av foretagets
verksamhetsomrade. Daremot kommer delvis hdvning i praktiken inte i fraga pa grund av att
innehavarens naringsverksamhet upphort.

I samband med delvis hédvning meddelar PRS eller domstolen ett kénneteckensrittsligt beslut
om hdvning av firma. Efter det hinvisas foretaget att inom en skilig tidsfrist i enlighet med 21
§ och enligt eget val antingen att registrera en ny firma eller att dndra sitt verksamhetsomrade
pa det sétt som forutsétts 1 beslutet. I det beslut som meddelas med stéd av momentet specifi-
cerar PRS eller domstolen pa basis av kdrandens yrkande och den utredning som presenterats
om anvéndningen av firman till vilken del registreringen hivs pa grund av att firman inte an-
vinds.

I det nya 4 mom. som fogas till paragrafen foreslas en bestimmelse som till sitt innehall mots-
varar den sista meningen i 46 § 4 mom. i forslaget till varumérkeslag. Enligt bestimmelsen
beaktas vid avgorandet av en ansdkan eller talan om hévning som grundar sig pa att firma inte
anvénds inte sadant bruk av firman som har skett inom de tre manader som foregar anhéngig-
gorandet av ansokan eller talan, om forberedelserna for bruket har inletts forst efter det att in-
nehavaren av firman har fitt kinnedom om att en ansokan eller talan om hidvning kan anhéng-
iggoras. I den géllande lagen finns ingen motsvarande bestimmelse, som beddms vara nyttig i
praktiken for att sdkerstilla att den som Overvéger att anhdngiggdra en ansokan eller talan om
hévning kan forsdka uppna en uppgorelse i godo (sdsom erhdllande av skriftligt samtycke)
med innehavaren av firman utan risk for att innehavaren av firman efter att ha fatt forfragan
vidtar forberedelser for en eventuell talan om hivning. A andra sidan har den géllande lagen i
linje med forslaget tolkats sa att sddan anvindning av firma som borjat efter delgivning av
stdmning inte utgdr hinder for hivning av registreringen. Med innehavarens kdnnedom om att
en ansokan eller talan om hdvning kan anhdngiggoras avses i momentet en sadan konkret situ-
ation dér innehavaren uttryckligen kontaktats med anledning av den ifragavarande firman.

20 §. Det foreslas att ur / mom. stryks omnédmnandet att talan fir foras av en myndighet som
arbets- och néringsministeriet bestimmer. Bestimmelsen har inte tillimpats i praktiken.

Det foreslas att till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. enligt vilket hdvande av registrering av
firma férutom hos domstol ocksé kan sokas hos registermyndigheten. Forslaget avviker fran
den géllande lagen, dér det anges att hdvande av registrering alltid ska sdkas hos marknads-
domstolen genom talan. Begrénsningen av myndighetsforfarandet till yrkanden som grundar
sig pa att firma inte anvidnds behovs dérfor att det ar svart att uppskatta antalet d&renden pé {or-
hand och dérfor att det hos PRS &n sé lédnge inte finns erfarenhet av hur ett férfarande i likhet
med det foreslagna fungerar. Provningen av yrkande som grundar sig pa att firma inte anvéands
uppskattas dessutom oftast vara sa enkelt att drendet kan handldggas vid administrativt forfa-
rande pa ett sétt som éar tillrdckligt for parterna.

For tydlighetens skull foreslés att ett krav pa forfang enligt 1 mom. tillimpas pé ansékan om
hévande av registrering hos registermyndigheten. Syftet med omnédmnandet av ett uttryckligt
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krav pa forfang ar att sdkerstélla att det pa anhdngiggdrande av de delvis alternativa hdvnings-
forfaranden som avses i 1 och 2 mom. till denna del tillimpas samma forutséttningar. Det krav
pa forfang for vickande av talan om upphédvande som anges i den gillande lagen har i prakti-
ken inte tolkats avvika fran processréttens allménna krav pa juridiskt intresse.

Pé handldaggningen av ansokan tillimpas vid PRS forvaltningslagen. Med stdd av den lagen
delger PRS registreringsinnehavaren ansékan om upphédvande och uppmanar denna att inom
en till drendets art tillricklig tidsfrist framfora sin &sikt och ge sin redogorelse for de yrkanden
och utredningar som péverkar avgi’)randet av drendet (se 32-34 § i forvaltningslagen). Ef-
tersom det av att innehavaren av firman &r passiv enligt 20 a § kan folja hdvande av registre-
ringen i enlighet med ansokan, ska ansdkan om hédvning och mdjligheten att avge sin forkla-
ring delges reglstrermgsmnehavaren bevisligen (se 60 § i forvaltningslagen). Det foreslas att
bestimmelser om sdkande av dndring i PRS:s beslut om hévande av registrering ska finnas i 6
§ 1 lagen om Patent- och registerstyrelsen.

Enligt forslaget kommer handlédggningen av yrkande pa att registrering hdvs vid PRS i andra
hand jdmfort med domstolsforfarande, sa att ansdkan inte tas upp till provning om ett &rende
om samma firma pagéar vid domstol mellan samma parter. Ett d&rende om en identisk firma
mellan samma parter kan handlaggas vid domstol dtminstone med stéd av 18, 18 a, 19, 23 el-
ler 27 § 1 lagen. Forslaget motsvarar till sitt innehall 61 § 1 mom. som foreslas i den nya va-
rumirkeslagen.

Av det att det administrativa forfarandet kommer i andra hand foljer att handlaggningen av en
ansokan om hdvande av registrering forfaller enligt 3 mom. hos PRS, om en talan mellan
samma parter om samma firma véicks. En sddan talan kan vara en talan som ndmns i moti-
veringen till 2 mom., som till exempel talan om hdvande av registrering enligt 20 § eller en ta-
lan enligt 27 § fOr att faststdlla att innehavaren har ritt till firman. Genom bestdmmelsen ges
bada parterna i forfarandet mojlighet att avsluta drendet hos registermyndigheten och fa det
behandlat vid domstol. Bestimmelsen behdvs for att undvika problem och onddig fordrojning
av handlaggningen som kan f6lja av att en yrkande som géiller samma firma handldggs samti-
digt mellan samma parter i tva olika forfaranden. Forslaget motsvarar till sitt innehall 61 § 2
mom. i den nya varumarkeslagen i friga om férhallandet mellan det administrativa forfarandet
for upphivande eller ogiltigforklaring och domstolsforfarandet.

I 4 mom. foreskrivs att en talan om hévande av firma ldmnas utan provning pé grund av myn-
dighets avgorande som géller samma parter och samma firma. Enligt forslaget tar domstolen
inte upp talan till prévning, om PRS med anledning av en ansdkan mellan samma parter som
géller samma firma har meddelat ett beslut i vilken dndring sokts och drendet dnnu inte av-
gjorts och vunnit laga kraft. Bestimmelsen behovs for att sékerstélla tillborligt dndringsso-
kande for det administrativa forfarandet for hivande. Dessutom ar det inte processekonomiskt
klokt, eller behovligt med tanke pa parternas rittsskydd att samma &rende eventuellt provas
tva ganger delvis vid samma domstolar. Forslaget motsvarar till sitt innehall 61 § 3 mom. i
den nya varumairkeslagen i fraga om forhallandet mellan det administrativa forfarandet for
upphévande eller ogiltigforklaring och domstolsfoérfarande.

I 5 mom. foreskrivs om réttskraftsverkan for ett lagakraftvunnet beslut om hévning av firma.
Enligt forslaget tas en ny ansokan eller talan om hdvande av firma inte upp till provning efter
att en tidigare ansokan eller talan avgjorts och vunnit laga kraft, om drendet giller samma par-
ter, samma firma, samma yrkande och samma grunder. Vid bedomningen av om det ar fraga
om samma yrkande och grund ska i saken beaktas bland annat om yrkandena pé hivande gil-
ler samma delar av verksamhetsomradet. Avvikelse kan goras frén detta, om forhallandena
foréndrats avsevirt. Bland annat det att tiden gér kan leda till att hdvandet av firma pa grund
av avsaknad av bruk behdver bedomas pa nytt.
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Med stod av 1 § 3 mom. i lagen tillimpas paragrafen ocksa pa bifirmor som antecknats i han-
delsregistret.

20 a §. I paragrafen foreslés for tydlighetens skull bestimmelser om avgdérande av ansdkan om
hévande av firma som avses 1 20 § 2 mom. Enligt forslaget avgor PRS érendet i samband med
ansokan om hdvande av firma utifrdn yttrandena och utredningarna av bade sdkanden och in-
nehavaren av firman. PRS ansvarar séledes inte till ndgon del for inhdmtandet av upplysningar
eller utredning som behovs for att avgora drendet. PRS beaktar i sitt avgoérande inte heller pa
tjénstens végnar till exempel eventuell information om anvéndning av firman som framgér av
handelsregistret.

Om innehavaren av den firma vars hdvande soks inte ger ett yttrande, avgors yrkandet i regel i
enlighet med ansdkan. Detta kan innebéra att registreringen hivs antingen helt eller delvis. I
praktiken blir bestimmelsen tillimplig i fall ddr innehavaren av firman forblir helt passiv i for-
farandet. Om innehavaren av firman fore avgorandet av drendet ger yttrande till PRS och/eller
presenterar utredning som behdvs for att avgora drendet, ska sddan utredning beaktas nér det
yrkande som framstills i ansokan om hdvande provas. Havandet av registreringen av firman i
enlighet med ansokan forhindras, om ansdkan ar uppenbart ogrundad. I praktiken kan detta
komma i fraga till exempel ndr hdvande av registreringen av en i 5 § 2 mom. avsedd mycket
vél inarbetad och allmént kidnd firma soks pa basis av avsaknad av bruk.

21 §. Det foreslés att paragrafen éndras s att dar framgar registermyndighetens behdrighet en-
ligt 20 § 2 mom. att besluta om hévande av registrering. Dessutom foreslas att omndmnandet
av att en skélig tid géller endast anmélan av ny firma till registret stryks ur bestimmelsen. Nar
bestdmmelsen dndras pa det sittet, omfattar den ocksa att en innehavare av en delvis havd
firma inom en sédan skilig tid som registermyndigheten eller domstolen sétter ut, i stillet for
anmélan av ny firma, kan &ndra registreringen av firman i friga om verksamhetsomrédet till
den del som registreringen har hévts.

Om innehavaren av den hdvda firman inte inom skalig tid som registermyndigheten eller dom-
stolen sétter ut vidtar behovliga atgirder for att &ndra den registrerade firman eller det registre-
rade verksamhetsomradet, avfors firman ur registret.

Lagen foreslés trdda i kraft den 20 .

Eftersom mojligheten till delvis hdvning pa grund av avsaknad av anvdndning ocksa riktar sig
till sddana fore lagens ikrafttradande registrerade firmor vars innehavare vid registreringen av
firman inte har kunnat férbereda sig pa en lagindring, foreslas att lagens 19 § 3 mom. och 20
§ 2 mom. tillimpas pa firma som registrerats fore ikrafttridandet av lagen tvé ar efter ikraft-
tradandet. Dessutom kan innehavare av firma som registrerats fore ikrafttradandet av lagen
inom tvé ar frén ikrafttrddandet avgiftsfritt genom anmélan om &ndring precisera sitt verksam-
hetsomrade inom ramen for det verksamhetsomrade som tidigare anmalts till handelsregistret.
Anmaélan gors som dndringsanmélan i enlighet med handelsregisterlagen. Bestimmelser om
att anmilan &r avgiftsfri utfardas sirskilt i forordningen om avgifter for Patent- och register-
styrelsens prestationer. Eftersom det i praktiken inte &r mojligt att i e-tjansten inféra en av-
giftsfri begrinsad anmélningsmdjlighet for ett tidsbegrénsat forfarande till skéliga kostnader,
tas for dndringsanmélan i samband med ansdkan ut de normala avgifterna for &ndringsanma-
lan. Om det ar friga om en sddan anmélan om precisering av firman i enlighet med bestdm-
melsen som gors inom dvergangsperioden, aterbetalar PRS avgiften till sokanden efterat.

2.4 Lag om iindring av 49 kap. 2 § i strafflagen

49 kap. Om krénkning av vissa immateriella rattigheter
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2 §. Brott mot industriell rdttighet. Bestimmelsen behdver dndras med anledning av den nya
varumarkeslagen. Dessutom ska bestimmelsens tillimpningsomrade utvidgas sa att det ut-
tryckligen omfattar intrang i EU-varumérke och gemenskapsformgivning. Féreméal for brott
mot industriella réttigheter kan i nuldget endast vara ensamrétt som faststélls i de hénvisade
lagarna (HD:2018:36, H20 MOP). Pa grund av detta fogas EU-varumirke och gemenskaps-
formgivning uttryckligen till straftbestimmelsen. Med anledning av de &ndringar som foreslas
i varumirkeslagen uppdateras hinvisningsbestimmelsen till varuméarkeslagen i 1 mom. och
samtidigt stryks hanvisningen till lagen om kollektivméarken, som upphdvs i 106 § 2 mom. i
den foreslagna varumaérkeslagen. P& grund av att EU-varumédrken och gemenskapsformgiv-
ning tas in, fogas till bestimmelsen dven hanvisningar till forordningen om EU-varumérken
och till rddets forordning om gemenskapsformgivning (EG nr 6/2002).

Aven om strivan pa grund av legalitetsprincipen oftast dr att i straffréttsliga bestimmelser
hinvisa till vissa paragrafer i lagen eller till vissa artiklar i forordningen, for att bestimmelser-
na om beskrlvmngen av gérningen ska vara sa noggrant avgransade och exakta som mdjligt,
anses detta pd grund av innebdrden av ensamritten till varumérke och till ménsterritt 1 detta
sammanhang inte vara mojligt i den foreslagna bestimmelsen. Nedan presenteras de paragra-
fer i varuméarkeslagen som ar viktigast med tanke pa ensamritt till varuméarke och de artiklar i
forordningen om EU-varumérken som ar viktigast med tanke pa ensamrétt till EU-varumérke
samt de artiklar i forordningen om gemenskapsformgivning som &r viktigast med tanke pé en-
samrétten till gemenskapsformgivning.

I I mom. I punkten hénvisas till ensamrétt enligt varumérkeslagen. Registrerade varumérken
finns till paseende i den offentliga varumérkesdatabasen som PRS for. Av databasen framgar
bade det skyddade tecknet och en forteckning dver de varor och tjdnster som registreringen
omfattar. Eftersom ensamrétt enligt varumarkeslagen endast géller visst slags bruk i nirings-
verksamhet, blir varumérkeslagens bestdmmelser om ensamritt tillaimpliga. [ 3 § 1 varumaérke-
slagen foreskrivs om ensamrétt som forvéirvas genom registrering. I bestdmmelsen framfors
sdttet att forvirva ensamritt och tidpunkten for nér ensamrétten forvarvas. I lagens 4 § fram-
fors mojligheten att forvéirva ensamritt till varuméirke dven utan registrering nir varumérket
har blivit inarbetat. I lagens 5 § foreskrivs om innehallet i ensamrétten. Ensamrétten géller né-
ringsverksamhet och anvéndning av tecknet som kinnetecken for varor eller tjanster. I 5 §
finns tre skyddsnivaer. Enligt 1 punkten i den aktuella paragrafen far i niringsverksamhet inte
utan varumérkesinnehavarens samtycke som kénnetecken for varor eller tjanster anvéndas ett
tecken som dr identiskt med ett registrerat eller inarbetat varumérke for varor eller tjénster av
samma slag. Enligt 2 punkten i paragrafen far i naringsverksamhet inte utan varumarkesinne-
havarens samtycke som kénnetecken for varor eller tjdnster anvéndas ett tecken som pa grund
av att det ar identiskt med eller liknar ett registrerat eller inarbetat varumérke for varor eller
tjénster av samma eller liknande slag medfor risk for forvixling hos allménheten. I 3 punkten
foreskrivs om skydd for vélkidnda varumérken. 1 6 § i lagforslaget preciseras de sitt att an-
vinda tecken som ingér i varumérkesinnehavarens forbudsrétt. Enligt 7 § i lagen har innehava-
ren av ett registrerat varumaérke ratt att forbjuda tredje mén att i samband med néringsverk-
samhet fora in varor frén tredje land till Finland, d4ven om varorna inte overgar i fri omsétt-
ning. For sédan forbudsritt forutsétts att varorna ar forsedda med ett tecken som dr identiskt
med det varumédrke som registrerats for varorna eller ett tecken som till sina vésentliga egen-
skaper inte kan sérskiljas frén ett sidant varumarke. 1 8 § 1 lagforslaget foreskrivs om begréns-
ningar av ensamrétten. [ 9 § i lagforslaget ingar en bestimmelse om konsumtion av de réttig-
heter som ett varumérke ger.

Innehaéllet i ovanndmnda 3-9 § har beskrivits ndrmare i1 detaljmotiveringen till de aktuella pa-
ragraferna. Det skydd som varumaérket ger giller endast néringsverksambhet, varfor tillverkning
eller anvindning som enbart ar avsedd att tillgodose privata och individuella behov, som sak-
nar ekonomisk betydelse faller utanfor skyddet for ensamritt och darmed ocksa utanfor be-
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stimmelsen om brott mot industriell rittighet. Aven om inneborden av det skydd som varu-
mérket ger i princip framgar av de ovan redogjorda paragraferna, finns det skl att beakta att
dven bestimmelser annanstans i lagen kan paverka bedomningen av ldget. Exempelvis kan en-
ligt 15 § i lagen innehavaren av ett éldre varumérke forlora sin rétt att forbjuda anvéndningen
av ett yngre registrerat eller inarbetat tecken, om innehavaren har ként till att tecknet anvénds
men inte inom fem ar vidtar atgérder for att forbjuda anvindning av tecknet. Da kan det inte
anses att det gjorts intrang i ensamratt till varumirke och saledes &r inte heller bestimmelsen
om brott mot industriell rattighet tillamplig.

Enligt ordalydelsen i den foreslagna bestimmelsen dr bestimmelsen tillimplig pé situationer
dér nagon under de forutsittningar som ndmns i bestimmelsen gor intrdng i ensamrétt enligt
varumarkeslagen. Bestimmelsen omfattar séledes alla ensamrattigheter enligt varuméarkesla-
gen, dir forutom nationella varumarken dven ingar kollektiv- och kontrollmérken samt inter-
nationella registreringar som géller i Finland. Enligt den féreslagna varumarkeslagen skyddas
ovanndmnda réttigheter som varumérken och pé dem tillimpas i regel bestimmelserna om va-
rumirken.

Till 1 mom. 2 punkten fogas en ny hénvisning till EU-varumirken. Ensamrétten till EU-
varumérke grundar sig pa forordningen om EU-varumérken och den myndighet som forvaltar
EU-varumirken dr EUIPO. Enligt ordalydelsen i bestimmelsen dr bestimmelsen tillimplig pa
situationer dir ndgon under de forutséittningar som ndmns i bestimmelsen gor intrdng i ensam-
ratt till EU-varumaérke i enlighet med forordningen om EU-varumérken. Bestdmmelsen omfat-
tar sdledes forutom EU-varumérken &ven internationella registreringar som designerar Euro-
peiska unionen, om vilka det foreskrivs i kapitel XIII i férordningen om EU-varumirken, samt
EU-kontrollmirken och EU-kollektivméarken, om vilka det foreskrivs i kapitel VIII i forord-
ningen om EU-varumaérken.

Registrerade EU-varumaérken finns till pdseende i det offentliga varumérkesregistret, som fors
av EUIPO. Av EUIPO:s varumérkesdatabas framgér bade det skyddade tecknet och en for-
teckning Gver de varor och tjdnster som registreringen omfattar. Eftersom ensamritt enligt
forordningen om EU-varumérken endast géller ett visst slags bruk i néringsverksamhet, blir
vid faststéllande av ensamrittens innebdrd bestimmelserna om ensamritt 1 forordningen om
EU-varumirken tillaimpliga. I artikel 1 i férordningen definieras EU-varumairke. Enligt artikel
1.2 ska ett EU-varumaérke ha en enhetlig karaktér. Det ska ha samma réttsverkan i hela union-
en: Det fir inte registreras, Overlétas eller avstas ifran eller bli foremal for beslut om upphé-
vande av innehavarens réttigheter eller forklaras ogiltigt, inte heller far dess anvindning for-
bjudas om det inte giller for hela unionen. Bestimmelser om den ensamrdtt som EU-
varumirke ger finns i artikel 9 i forordningen om EU-varumirken. Ensamritt till EU-
varumirke géller enligt artikel 9.1 néringsverksamhet och anvédndning av tecknet for varor el-
ler tjanster. Artikel 9.2 innehaller tre skyddsnivaer. Enligt artikel 9.2 a fér i ndringsverksamhet
inte utan EU-varumérkesinnehavarens samtycke anvéndas ett tecken som ér identiskt med det
skyddade varumirket for identiska varor eller tjdnster. Enligt artikel 9.2 b far i niringsverk-
samhet inte utan EU-varumirkesinnehavarens samtycke anvindas ett tecken som ar identiskt
med eller liknar EU-varumaérket och anvinds for varor eller tjanster som &r identiska med eller
liknar de varor eller tjdnster for vilka EU-varumérket &r registrerat, om detta kan leda till for-
vixling hos allménheten, inbegripet risken for association mellan tecknet och varumérket. I ar-
tikel 9.2 ¢ foreskrivs om skydd for vélkédnda varumérken. Enligt bestimmelsen far i nérings-
verksamhet inte utan EU-varuméarkesinnehavarens samtycke anvéndas ett tecken som &r iden-
tiskt med eller liknar EU-varumirket oavsett om det anvénds for varor och tjanster som &r
identiska med, liknar eller inte liknar dem for vilka EU-varumérket ar registrerat, om det se-
nare dr ként i unionen och om anvindningen av tecknet i frdga utan skilig anledning drar
otillborlig fordel av eller &r till forfang for EU-varumérkets sdrskiljningsforméga eller re-
nomme¢.
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Visentliga med tanke pa ensamrittens innebdrd dr ocksé artikel 10 dér det foreskrivs om rét-
ten att forbjuda forberedande atgarder vad giller anvindning av forpackning eller andra un-
derlag, artikel 11 dér det foreskrivs om dag nér rattigheterna ska borja gélla i forhallande till
tredje man, artikel 13 dér det foreskrivs om forbud att anvinda ett EU-varumérke som é&r regi-
strerat i en agents eller en foretrddares namn, artikel 14 dir det foreskrivs om begrénsningar av
ett EU-varumérkes rittsverkan samt artikel 15 dér det foreskrivs om konsumtion av de rattig-
heter som ar knutna till ett EU-varumaérke. Av betydelse ar ocksé artikel 6 enligt vilken EU-
varumérke forvirvas genom registrering. Bestimmelser om internationella registreringar som
designerar Europeiska unionen finns i avsnitt 1 och 3 i kapitel XIII i forordningen om EU-
varumarken (artiklarna 189-206). Bestimmelser om verkan av internationell registrering finns
i artikel 189 i forordningen. Enligt artikel 189.2 ska den internationella registreringen av ett
varumarke som designerar unionen ha samma verkan som registreringen av ett varumérke som
EU-varumirke. Pa inneborden av den ensamrétt som en internationell registrering som desig-
nerar EU tillimpas séledes de ovan ndmnda artiklarna 9-15 i férordningen.

Som det konstaterats ovan, omfattar hdnvisningen till EU-varumérke i den foreslagna be-
stimmelsen EU-kollektivmérken och EU-kontrollmérken. Enligt artikel 74 i forordningen om
EU-varumirken avses med ett EU-kollektivmarke ett EU-varumérke som vid ans6kan om re-
gistrering av méarket betecknas som sddant och som &r dgnat att sirskilja varorna eller tjanster-
na som hérrér frin medlemmarna i den sammanslutning som innehar mérket fran de varor el-
ler tjdnster som harrér fran andra foretag. Enligt artikel 74.3 ska kapitlen I-VII och [X-XIV
tillimpas pa EU-kollektivméirken, om inte annat fOreskrivs. Bestimmelser om EU-
kontrollméirken finns i artikel 83 i forordningen. Med ett EU-kontrollmérke avses ett EU-
varuméarke som vid ansdkan om registrering av market betecknas som sadant och som har
formaga att sdrskilja varor eller tjanster som certifierats av innehavaren av mérket vad géller
material, tillverkningssitt for varor eller utforande av tjanster, kvalitet, tillforlitlighet eller
andra egenskaper, med undantag av geografiskt ursprung, fran varor och tjénster som inte ar
certifierade pa detta sétt. Enligt artikel 83.3 ska kapitlen I-VII och IX-XIV tilldimpas pa EU-
kontrollmérken, om inte annat foreskrivs.

Pa samma sdtt som for den nationella lagens del framgar ensamrittens innebdrd och gérning-
ens straffbarhet inte pa ett uttommande sitt av ovan behandlade bestimmelserna, utan dven
andra dn ovan angivna artiklar kan pdverka bedomningen av om det gjorts intrdng i ensamrét-
ten. Innehavaren av ett EU-varumirke kan i situationer enligt artikel 16 forlora sin rétt att for-
bjuda anvéndningen av ett yngre registrerat EU-varumérke eller nationellt varumérke, om in-
nehavaren har ként till att tecknet anvands men inte inom 5 ar vidtagit atgarder for att forbjuda
anvandning av tecknet.

Till 3 punkten i momentet fogas en ny hénvisning till ensamrétt till gemenskapsformgivning
enligt EU:s forordning om gemenskapsformgivning. Registrerade gemenskapsformglvnmgar
finns till paseende i det offentliga registret, som fors av EUIPO. I registret finns en atergivning
av gemenskapsformgivningen, som i typiska fall dr ett fotografi eller en teckning. Artikel 1 i
forordningen innehéller en definition pd gemenskapsformgivning. Enligt artikel 1.2 ska ge-
menskapsformgivning skyddas béde sdsom en registrerad och sdsom en oregistrerad gemen-
skapsformgivning. Enligt artikel 1.3 ska gemenskapsformgivning ha en enhetlig karaktér. Den
ska ha samma réttsverkan i hela gemenskapen. Den fér registreras, overlétas, avstés fran eller
bli foremal for ett avgérande varigenom den forklaras ogiltig, eller dess anvidndning far for-
bjudas, endast med avseende pé hela gemenskapen. I artikel 10 foreskrivs om skyddsomfanget
for en gemenskapsformgivning. Enligt artikel 10.1 ska en gemenskapsformgivnings skydds-
omfing omfatta varje formglvmng som inte ger en kunnig anvéindare ett annat helhetsintryck.
Enligt artikel 10.2 ska vid provning av skyddsomfénget hinsyn tas till den grad av frihet
formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen. Betydelsefulla artiklar med tanke pé
ensamrétten till gemenskapsformgivning ér dessutom bland annat artikel 19 dér det foreskrivs
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om réttigheter knutna till gemenskapsformgivningar, artikel 20 dar det foreskrivs om begrans-
ning i réttigheter samt artikel 21 dér det foreskrivs om konsumtion av rittigheter. Dessutom
ska &ven beaktas bland annat artikel 22 i forordningen, dér det foreskrivs om tredje mans rétt
att anvinda formgivning under vissa forutséttningar.

De i 2 och 3 punkten i momentet nimnda ensamréttigheterna baserar sig pd EU-forordningar
som &r direkt tillamplig rétt i Finland. Den myndighet som forvaltar EU-varumérken och ge-
menskapsformgivningar dr EUIPO. Som det framfors ovan i den allmidnna motiveringens av-
snitt 2.3, Bedomning av nulédget, i den allmdnna motiveringen, har hdgsta domstolen med
hénvisning till legalitetsprincipen ansett att ordalydelsen in den géllande bestimmelsen inte
kan anses omfatta réttigheter som géller i hela EU. Behovet av att ta in dessa ensamréttigheter
i strafflagen som straffbara brott mot industriella réttigheter har ocksé motiverats ovan.

Till paragrafen har genom lag 27/2016 fogats ett nytt 2 mom. som trader i kraft vid en tid-
punkt som foreskrivs genom forordning. Den dndring som foreslas i 1 mom. péverkar inte in-
nehallet i eller ikrafttrddandet av 2 mom.

2.5 Lag om indring av 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen

6 §. Sokande av dndring i Patent- och registerstyrelsens beslut i drenden som giller industri-
ella rdttigheter och i handelsregisterdrenden. 1 paragrafen ingar en forteckning dver drenden
dér dndring 1 PRS:s beslut soks genom besvér hos marknadsdomstolen. Till / mom. 5 punkten
fogas PRS:s beslut i drende som géller kollektivmarke, kontrollmérke eller internationell regi-
strering. Andringen &r av fortydligande karaktéar och dndrar inte rattslaget. Dessutom fogas till
momentet en ny 7 punkt enligt vilken dndring ocksé kan sdkas nér genom beslutet har avgjorts
en ansdkan om hdvning av en registrering av en firma. Bestimmelsen behdvs med anledning
av den éndring som foreslas i firmalagen, da PRS i fortsattningen kan hdva registreringen av
en firma helt eller delvis dven i administrativt forfarande.

2.6 Lag om éndring av lagen om ritteging i marknadsdomstolen
1 kap. Allménna bestimmelser

4 §. Mdl och drenden som giller industriella rdttigheter och upphovsritt. 1 paragrafen finns
bestimmelser om mal och drenden som géller industriella réttigheter och upphovsritt. Med
anledning av dndringarna i varuméarkeslagen behover hanvisningen i / mom. 7 punkten uppda-
teras till den nya varumarkeslagen. I och med att lagen om kollektivmérken upphévs behover
dessutom 8 punkten i momentet strykas som onddig. I 12 punkten uppdateras hanvisningen till
lagen om Patent- och registerstyrelsen.

4 kap. Handléggning av mél och drenden som géller industriella réttigheter och upphovsrétt

24 §. Europeiskt patent och skyddssystemen for industriella rdttigheter inom Europeiska un-
ionen. Paragrafens 2 mom. innehdller en hénvisningsbestimmelse till EU-férordningar om
gemenskapsformgivning och EU-varumirken. Eftersom den forordning om gemenskapsvaru-
mérken som det hénvisas till sedermera har ersatts med forordningen om EU-varumérken,
uppdateras i momentet gemenskapsvarumirke till EU-varumérke och dessutom hénvisningen
till forordningen om EU-varumaérken.

2.7 Lag om éndring av 1 § i lagen om sékerstiillande av bevisning i tvistemal som giiller
immateriella rittigheter
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1 §. Tillimpningsomrdde. 1 paragrafen foreskrivs om omstiandigheter pa vilka lagen om séker-
stillande av bevisning i tvistemal som géller immateriella réttigheter tillimpas. Med anledning
av dndringen i varumaérkeslagen behdver hénvisningen i 1 mom. 5 punkten uppdateras till den
nya varumirkeslagen. Dessutom éndras i 1 mom. 8 punkten lagnumret for lagen om véxtfor-
ddlarratt. Den tidigare lagen om véxtforadlarrétt (789/1992) har upphivts. Bestimmelser om
vaxtforadlarratt finns nu i lag 1279/2009.

2.8 Lag om indring av monsterrittslagen

35 §. Paragrafen foreslas bli dndrad sa att 2 och 3 mom. om monsterréttsforseelse stryks ur be-
stimmelsen och Gverfors till en egen ny paragraf (35 b). Dessutom justeras paragrafen genom
att en hanvisning till gemenskapsformgivning fogas till den. Pa det sétt som konstateras nedan
i motiveringen till 35 b §, foreslas att det till bestimmelsen om monsterrattsforseelse fogas ett
uttryckhgt omnidmnande av gemenskapsformgivningar. Till foreslagna 35 §, som géller in-
trang i monsterritt, foreslés ett motsvarande omndmnande av gemenskapsformgivningar. En-
ligt artikel 81 i rddets forordning (EG) Nr 6/2002 om gemenskapsformgivning ska domstolar-
na for gemenskapsformgivningar ha exklusiv behdrighet till exempel i frdga om talan om in-
trang i gemenskapsformgivning. I Finland 4r marknadsdomstolen en sddan domstol. Den fore-
slagna éndringen dndrar inte réttsldget, eftersom marknadsdomstolen ocksd hittills har avgjort
talan om intréng i gemenskapsformgivningar. Andringen é&r till denna del fortydligande.

Utover nationell monsterratt och gemenskapsformgivningar omfattar bestdmmelsen dven en-
samratt till en internationell registrering som géller i Finland. Bestdmmelser om detta finns i 8
a kap. i monsterrittslagen. Enligt ordalydelsen i den foreslagna bestimmelsen ar bestimmel-
sen tilldmplig pa situationer dér ndgon gor intrdng i ensamrétt enligt monsterrattslagen. En in-
ternationell monsterregistrering utgér ocksad monsterratt enligt monsterrattslagen.

35 a §. Pa grund av de dndringar som gors i 35 §, gorsi35a§ 1, 2,4 och 5 mom. tekniska ju-
steringar till laghédnvisningarna. Ur paragrafen stryks omnédmnandet av 35 § 1 mom. och det
hinvisas endast till 35 §.

35 b §. I monsterrattslagen foreslas en ny 35 b §, dit bestimmelserna om monsterrattsforseelse
135 § 2 och 3 mom. i den géllande lagen Gverfors.

Paragrafens / mom. géller monsterrattsforseelse. Jaimfort med géllande 35 § 2 mom. foreslés
bestammelsen bli dndrad sa att dér tydligt framgar att bestimmelsen ocksa omfattar en ensam-
rétt till gemenskapsformgivning i enlighet med radets forordning (EG) Nr 6/2002 om gemen-
skapsformgivning. Jimfort med nuldget utvidgas genom bestimmelsen tillimpningsomradet
for bestimmelsen om monsterrittsforseelse sa att det dven omfattar intrang i gemenskaps-
formgivning. Hogsta domstolen har med hénvisning till legalitetsprincipen ansett att rekvisitet
for brott mot industriella rittigheter enligt 49 kap. 2 § i strafflagen endast géller intrang i rét-
tigheter enligt de angivna nationella lagarna och inte varumérkes- och monsterrittigheter i en-
lighet med foérordningen om EU-varuméarken och forordningen om gemenskapsformgivning
(HD:2018:36, H20 MOP). Det ir sannolikt att bestimmelsen om brott mot mdnsterrétt skulle
tolkas p& motsvarande sitt. Eftersom gemenskapsformgivningar ger sin innehavare ett skydd
som motsvarar den nationella monsterrétten, och eftersom en gemenskapsformgivning dven
géller i Finland, &r det befogat att skydda den nationella ensamritten pa motsvarande stt.

EUIPO ér den myndighet som forvaltar gemenskapsformgivningar och EUIPO for ocksa ett
offentligt register om gemenskapsformgivningar. Ensamritt till gemenskapsformgivning be-
stams enligt forordmngen om gemenskapsformglvmng Bestdmmelser i forordningen som &r
av betydelse med tanke pa ensamrétten ar bl.a. artiklarna 1-3, 10 och 19-22. Artikel 1 1 for-
ordningen innehéller en definition pa gemenskapsformgivning. Enligt artikel 1.2 ska gemen-
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skapsformgivning skyddas bade sdsom en registrerad och sdsom en oregistrerad gemenskaps-
formgivning. Enligt artikel 1.3 ska gemenskapsformgivning ha en enhetlig karaktir. Den ska
ha samma réttsverkan i hela gemenskapen. Den far registreras, Gverlatas, avstés fran eller bli
foremal for ett avgdrande varigenom den forklaras ogiltig, eller dess anvéndning fér férbjudas,
endast med avseende pa hela gemenskapen. I artikel 10 foreskrivs om skyddsomfénget for en
gemenskapsformgivning. Enligt artikel 10.1 ska en gemenskapsformgivnings skyddsomfang
omfatta varje formgivning som inte ger en kunnig anvéndare ett annat helhetsintryck. Enligt
artikel 10.2 ska vid provning av skyddsomfanget hiansyn tas till den grad av frihet formgivaren
har haft vid utvecklingen av formgivningen. I artikel 19 i férordningen finns bestimmelser om
rattigheter knutna till gemenskapsformgivningar, i artikel 20 bestimmelser om begrénsning i
rattigheter knutna till gemenskapsformgivningar i artikel 21 bestimmelser om konsumtion av
rattigheter och i artikel 22 bestdmmelser om tredje méns rétt att anvinda formgivning under
vissa forutsittningar.

Utover nationell monsterratt och gemenskapsformgivningar omfattar bestimmelsen dven en-
samratt till en internationell registrering som géller i Finland. Bestimmelser om detta finns i 8
a kap. i monsterrattslagen. Enligt ordalydelsen i den foreslagna bestimmelsen 4r bestimmel-
sen tillamplig pa situationer dar ndgon uppsatligen gor intrang i ensamrétt enligt monsterratts-
lagen. En internationell monsterregistrering utgoér ocksad monsterritt enligt monsterréttslagen.
Enligt 44 d § i monsterrattslagen har en internationell registrering av monsterratt samma ver-
kan som en nationell ansokan om monsterrétt.

I 2 mom. foreskrivs att en monterréttsforseelse dr ett mélsdgandebrott. Bestimmelsens ordaly-
delse ska dndras i friga om sprakdrékten, sd att den motsvarar andra bestimmelser av samma
typ. Andringen syftar inte till att indra bestimmelsens tillimpningsomrade.

37 §. 12 mom. gors det en teknisk dndring dir hdnvisningen till 35 § i den géllande lagen &nd-
ras till en hinvisning till foreslagna 35 b §. Dessutom revideras bestimmelsens orddrékt. And-
ringarna paverkar inte bestimmelsens tillimpningsomrade eller rittslaget.

43 a §. 1 1 mom. gors det en teknisk dndring dér hinvisningen till 35 § 2 mom. i den géllande
lagen #ndras till en hiinvisning till foreslagna 35 b §. Andringen paverkar inte bestimmelsens
tillimpningsomrade eller rittsldget.

3 NARMARE BESTAMMELSER OCH FORESKRIFTER

Mer detaljerade bestimmelser om innehéllet i varuméarkesansokningar och i varumérkesregist-
ret finns i den géllande varumérkesforordningen 296/1964. 1 den gillande forordningen anges
pa ett mycket detaljerat sétt vad som ska antecknas i varumérkesregistret (2—6 §). Till denna
del foreslas det att regleringen forenklas och att bestimmelserna finns i 26 § 1 mom. i den f6-
reslagna lagen. 1 7-10 § i den géllande forordningen finns bestimmelser om innehéllet i va-
rumérkesansdkan och om omstidndigheter som paverkar ansdkningsdagen. Ansdkningsdagen
ar mycket viktig for varuméarkessokanden, eftersom ensamrétten till varuméarket uppkommer i
regel fr.o.m. ansdkningsdagen, sa till denna del ingar regleringen om vad som paverkar an-
sOkningsdagen i 16 § 1 den foreslagna lagen. Bestdimmelser om prioritet for varumérkesanso-
kan, som pa motsvarande sétt pdverkar tidpunkten {for nir ensamrétten borjar, finns i 17-17¢ §
i den gillande forordningen. Till denna del ingér bestdimmelserna 1 18—19 § i den foreslagna
lagen.

I 11 § i den géllande forordningen foreskrivs om inledande av ett invdndningsidrende. Be-
stimmelser om detta foreslas ingé 1 32 § den foreslagna lagen. En invéindning ska anhingiggo-
ras inom utsatt tid och detta paverkar varumérkesinnehavarens réttigheter, sa det foreslas att
bestimmelserna ska finnas i lag i stéllet for 1 forordning. I 19 § 2 mom. i den géllande forord-
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ningen foreskrivs om tillstdllande av meddelande till licenstagaren, nér avforande av ett varu-
marke med licens begirs. Eftersom avforandet av varumarket paverkar licenstagarens ratt, fo-
reslas att detta ska foreskrivas i 36 § 2 mom. i lagen.

Det har ansetts att det inte l&ngre finns behov av 20 § i den géllande férordningen, som géller
PRS:s skyldighet att besvara forfragningar fran allménheten, eftersom PRS ska iaktta service-
principen enligt 7 § i forvaltningslagen och erbjuda rddgivning i enlighet med 8 § i den lagen.
Det har ansetts att bestimmelserna i 21-26 a § i varumarkesforordningen inte langre behdvs,
eftersom registreringar enligt 24 § i den foreslagna lagen ska offentliggdras pa PRS:s webb-
plats eller pa nigot annat allmént tillgéingligt sétt.

Den foreslagna lagens 30 § innehéller ett bemyndigande for statsradet att utfarda férordning
om det nidrmare innehallet i ansokan om fornyelse i pappersform. Den foreslagna bestimmel-
sen i varumirkesforordningen motsvarar huvudsakligen 12 b § i den géllande forordningen.
Den foreslagna lagens 44 § innehéller ett bemyndigande att utférda forordning om det nérmare
innehdllet i begéranden om anteckning av begéran om dndring samt om pantséttning eller li-
cens och om handlingar som ska bifogas begéran. Bestimmelsen i den foreslagna varumérkes-
forordningen motsvarar innehéllsméassigt huvudsakligen 13—16 § i den géllande forordningen.

4 IKRAFTTRADANDE

Tiden for genomforande av varumérkesdirektivet 16per ut den 14 januari 2019, med undantag
for bestimmelserna om det administrativa forfarandet for upphédvande eller ogiltigforklaring,
som ska genomforas senast den 14 januari 2023. Lagarna foreslas trada i kraft 1 sin helhet den
1 januari 2019.

Singaporekonventionen tridde i kraft internationellt den 16 mars 2009. I fraga om de aktorer
som ansluter sig till konventionen efter dess internationella ikrafttrddande trider konventionen
enligt dess artikel 28 i kraft tre manader efter den dag d& aktoren deponerade sitt ratifikations-
eller anslutningsinstrument. Den foreslagna lagen om Singaporekonventionen om varumaérkes-
ratt avses trada i kraft samtidigt som konventionen trader 1 kraft for Finlands del, vid en tid-
punkt som foreskrivs genom forordning av statsradet. Konventionen innehdller inga bestim-
melser om enligt 18 § i sjilvstyrelselagen for Aland (1144/1991) hér till landskapet Alands
lagstiftningsbehorighet. For att ikrafttrddandelagen som anknyter till propositionen ska trdda i
kraft i landskapet Aland behover foljaktligen inte bifall enligt 59 § 1 mom. i sjélvstyrelselagen
inhimtas av Alands lagting.

5 FORHALLANDE TILL GRUNDLAGEN SAMT LAGSTIFTNINGSORD-
NING SAMT BEHOVET AV RIKSDAGENS SAMTYCKE SAMT BE-
HANDLINGSORDNING

5.1 Forhallande till grundlagen samt lagstiftningsordning
Varumdrkesansékan pd engelska

117 § 1 mom. i grundlagen finns bestimmelser om finskans och svenskans stéllning som nat-
ionalsprak. Dessutom innehaller paragrafens 2 mom. bestdmmelser om vars och ens ritt att
hos domstol och andra myndigheter anvédnda sitt eget sprak, antingen finska eller svenska.
Dessutom foreskriver momentet om det allménnas skyldighet att tillgodose landets finskspra-
kiga och svensksprakiga befolknings kulturella och samhélleliga behov enligt lika grunder.
Den i 2 mom. ndmnda rétten att hos domstol och andra myndigheter anvénda sitt eget sprak
och fa expeditioner pa detta sprak begrénsas till nationalspraken, dvs. finska och svenska (RP
309/1993 rd, s. 65, GrUB 25/1994 1d, s. 9). Allménna bestimmelser om tryggande av rittig-
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heterna att anvénda nationalspraken har utfardats genom spraklagen (2003/423). Behovet av
reglering som eventuellt avviker fran spréklagen maéste alltid motiveras sarskilt (GrUU
50/2010 rd, s. 3).

116 § 4 mom. i den foreslagna varumirkeslagen foreskrivs om mdjlighet att 1&mna in varu-
markesansokan pa engelska. Da ska sdkanden vilja finska eller svenska som handldaggnings-
sprak. Inledande av ansokan pa engelska é&r ett alternativ till ansokan pa finska eller svenska.
En ansokan pé engelska handldggs vid PRS dock enligt sokandens val pé finska eller pa
svenska. Om det inte finns formella brister i varumérkesansokan och det inte foreligger hinder
for dess registrering, behdver sokanden sannolikt inte alls anlita PRS efter att ansdkan l&mnats
in. Om det finns brister i ansdkan eller den dr férenad med en avslagsgrund, anmérker PRS
sokanden pa det sprak som sokanden valt och s6kanden ska ocksa svara pa detta sprak. Inga
delar av ansokan, inte heller varu- och tjansteforteckningen, oversitts till finska eller svenska.
Tillatandet av ansdkan pa engelska gor det lattare for sddana sokande vars modersmal inte ar
finska eller svenska att ansoka om ett nationellt varumérke.

Med tanke pé varumérkessokande innebér forslaget en mojlighet att som ansdkningssprak
vélja engelska i stillet for nagotdera nationalspraket. Saledes forsvagar det inte nagons ratt en-
ligt 17 § 2 mom. i grundlagen att anvénda sitt eget sprak hos en myndighet. Att lagstiftningen
medger en mer omfattande rétt &n vad grundlagen garanterar har inte ansetts vara problema-
tiskt 1 patentdrenden, framfor allt inte med hénsyn till sérdragen hos patentdrenden (jfr GrUU
50/2010 rd, s. 4). Pa motsvarande sétt talar sérdragen hos varumérkesérenden for att det med-
ges en sddan mer omfattande rétt.

Relevant med tanke pa den foreslagna reformen kan anses vara att myndigheterna enligt 2 § 3
mom. i spraklagen har ritt att ge battre spraklig service dn vad spraklagen forutsétter. Aven
enligt 9 § i spraklagen kan det i speciallagstiftningen foreskrivas om rétten att hos myndighet-
erna anvédnda andra sprék dn finska, svenska och samiska. Enligt grundlagsutskottets betén-
kande (GrUB 9/2002) kan bestimmelsen i 2 § 3 mom. i spriklagen ocksé tillimpas pa andra
sprék &n finska och svenska. Grundlagsutskottet konstaterar i sitt utlatande att spraklagen en-
ligt 3 mom. inte utgdr nadgot hinder for att ge battre spraklig betjaning dn vad lagen forutsitter.
Grundlagsutskottet konstaterar att det ar viktigt att bestimmelsen uppfattas som ett uttryck for
en princip som inte géller bara anvéindningen av finska och svenska utan tilldter myndigheten
att ta emot handlingar och ge service ocksé pa andra sprak nér ingens annans réttigheter kom-
mer i klam dérav. Grundlagsutskottet anser att de som har med forvaltningen och domstolarna
att gora i och med internationaliseringen allt oftare blir tvungna att stddja sig pa dokument av-
fattade pé ett frimmande sprak och att det 1 sddana fall dr oskiligt att kridva en Overséttning,
om myndigheten utan svérigheter forstar innehallet och eventuella andra parter inte kréver
oversittning

Den foreslagna reformen syftar till att beakta den faktiska omvérld dér néringsidkare ar verk-
samma i Finland. I Finland 6kar de invanare som talar ett annat sprak &n finska eller svenska
och dessa personer som inte talar de nationella spraken vl eller inte alls bedriver ocksa na-
ringsverksamhet i Finland. Genom propositionen mojliggors att sokande kan inleda en varu-
mérkesansokan pé engelska. I propositionen forsvagas inte mojligheten att anvinda finska el-
ler svenska i1 varumérkesansdkan. Samtidigt frimjas det nationella varumaérkets konkurrens-
kraft jamfort med alternativa internationella skyddsformer.

Med avseende pa anviandningen av nationalspraken kommer forslaget att leda till en forsam-
ring. En varumérkesansdkan som &r avfattad pa engelska oversatts varken under eller efter an-
sOkningsprocessen till ndgotdera nationalspraket. Det &r av betydelse att varu- och tjanstefor-
teckningen till ansdkan, som faststdller omfattningen av skyddet for ensamritten till varumér-
ket, inte Oversiitts till ett nationalsprak. For tredje parter innebér forslaget att de inte har moj-
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lighet att lisa varu- och tjénsteforteckningen pa finska eller svenska. Aven vid eventuellt in-
vandningsforfarande eller forfarande for upphdvande och ogiltigforklaring behandlas drendet
utifrdn varu- och tjansteforteckningen pé engelska.

I detta hinseende maste i bedomningen av forslagets dverensstimmelse med grundlagen dven
beaktas bestimmelsen 1 17 § 2 mom. i grundlagen, dir det foreskrivs att det allménna ska till-
godose landets finsksprakiga och svensksprakiga befolknings kulturella och samhaélleliga be-
hov enligt lika grunder samt i anslutning dartill 35 § i spraklagen, dar det allmédnnas skyldig-
het upprepas och enligt dess 3 mom. myndigheterna i sin verksamhet ska forvalta landets
sprakkulturarv och frimja anvéndningen av bdda nationalspraken. Nar omstédndigheterna kré-
ver det, ska det allmidnna vidta sérskilda atgérder for att kulturella eller samhélleliga behov
som géller nationalspraken tillgodoses. Det allmédnna ska enligt bestimmelserna frimja an-
vandningen av bada nationalspraken.

Den foreslagna bestimmelsen begrénsar inte tredje parters genom grundlagen tryggade rétt att
hos myndighet anvénda sitt eget sprék, finska eller svenska. Tredje parter kan fortfarande till
exempel gora en invindning pé finska. Med avseende pé varu- och tjénsteforteckningen dnd-
ras rattslaget, for 4ven om invandningen gors pa ett nationalsprak ar den varu- och tjanstefor-
teckning som behandlas dar avfattad pa engelska. Situationen motsvarar det som for nirva-
rande giller i friga om internationella registreringar. Internationella registreringar innehaller
en varu- och tjinsteforteckning endast pé engelska och de behandlas i registreringsforfaranden
och eventuella invandningsforfaranden eller forfaranden for upphévande eller ogiltigforklaring
utifran varu- och tjénsteforteckningen pa engelska, dven om spréket i sjélva forfarandet ér
finska eller svenska. Varu- och tjansteforteckningar for internationella registreringar dversétts
inte i ndgot skede till nationalspraken. Till denna del motsvarar de foreslagna bestimmelserna
om varuméirkesansokan som ldmnats in pa engelska forfarandet for internationella registre-
ringar. Saledes dr dndringen inte oskélig med avseende pé tredje parters sprékliga réttigheter.
Andringen kommer inte heller att i nagon storre mén forsamra finskans eller svenskans stéll-
ning i varumérkesforfaranden.

Varumirkesansokningar pa engelska gor det ocksa mojligt for sokande att ansoka om internat-
ionell registrering genom nagot léttare forfaranden. Om en internationell reglstrermg baserar
sig pa en ansdkan om eller registrering av ett nationellt varumérke som getts in pa finska eller
svenska, Oversétter den internationella byran varu- och tjansteforteckningen till engelska och
franska. Om en nationell ans6kan som utgér grunden for en internationell registrering redan
lamnats pa engelska, kan sokanden vara siker pa att omfattningen av skyddet i den internat-
ionella registreringen pa engelska helt motsvarar den nationella ansdkan eller registreringen
och att det inte dndras pa grund av eventuella dversdttningar som inte dr noggranna.

Den foreslagna éndringen av sprakregimen for nationellt varumérke ska ge varumirkessokan-
den ritt att ge in en varumérkesansokan pa engelska utan skyldighet att dversétta varu- och
tjansteforteckningen till ett nationellt sprak. Varumarkessokanden kommer dock inte att ha rétt
att far beslut om sin ansdkan pé engelska, utan handlidggningsspraket for drendet ar alltid
finska eller svenska. Den foreslagna dndringen av den nationella sprakregimen forsvagar ing-
ens ritt att 1 enlighet med grundlagen anvénda sitt eget sprék hos myndigheten, utan erbjuder
dem endast mojlighet att anvinda engelska som ansdkningssprak. Andringen stér saledes inte i
strid med grundlagen.

Ur den materiella varumérkesréttens synvinkel innebér den foreslagna reformen ingen vésent-
lig dndring i det nuvarande rattslaget och forsvagar inte de nuvarande rattsmedlen. I praktiken
innebdr forslaget ett frivilligt forfarande for varumérkessdkande, dér varumérkessokanden kan
ge in ansdkan pa engelska. Det har bedomts att PRS har faktiska forutséttningar att klara av de
nya uppgifter som reformen medfor.
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Med stdd av vad som anfors ovan ska det anses att den foreslagna regleringen inte dventyrar
de sprakliga rattigheter som tryggats genom 17 § i grundlagen.

Administrativt forfarande for upphdvande eller ogiltigforklaring av varumdrken samt forfa-
rande for hivning av firma

Enligt 21 § 1 mom. i grundlagen har var och en ritt att pa behorigt sétt och utan ogrundat
drojsmal fa sin sak behandlad av en domstol eller ndgon annan myndighet som ar behorig en-
ligt lag samt att 4 ett beslut som géller hans eller hennes réttigheter och skyldigheter behand-
lat vid domstol eller ndgot annat oavhangigt réttskipningsorgan. Bestimmelsen omfattar beslut
1 tviste- och brottmal savél som forvaltningsmal som avser individens réttigheter och skyldig-
heter. Forvaltningsmyndighetens beslut i sidana mél méste saledes kunna foras till behandling
i domstol eller nadgot annat oavhangigt réattskipningsorgan.

Med tanke pa 21 § om rittsskydd i grundlagen méste 54-57 § i den foreslagna varumérkesla-
gen, som géller upphévande och ogiltigforklaring av varuméirke i administrativt forfarande for
upphévande eller ogiltigforklaring, bedomas. Dessutom méaste 20 § 2—5 mom. och 20 a § i den
foreslagna firmalagen, dar det foreskrivs om administrativ hdvning av firma i situationer dar
firman inte anvédnds, bedomas med tanke pa 21 § i grundlagen.

Enligt artikel 45.1 i varumérkesdirektivet ska medlemsstaterna, utan att det paverkar parternas
ratt till overklagande till domstol, sorja for ett effektivt och snabbt administrativt forfarande
hos sina myndigheter om upphdvande eller ogiltighetsforklaring av ett varumaérke. I och med
varumarkesdirektivet skapas vid PRS ett nytt administrativt forfarande som &r ett alternativ till
forfarande for upphdvande eller ogiltigforklaring av varumirke vid domstol. Motsvarande
administrativt forfarande for havning foreslas i fraga om firma. En part ska fritt f& vélja om
parten inleder ett forfarande for upphévande eller ogiltigforklaring av varumaérke eller ett for-
farande for hdvning av firma vid domstol eller vid PRS som administrativt forfarande. Den f6-
reslagna regleringen begrénsar séledes inte en persons ritt att fa sin sak behandlad av en dom-
stol och fa ett beslut som giller hans eller hennes rittigheter och skyldigheter behandlat av en
domstol, om personen sa dnskar. Enligt 75 § i den foreslagna lagen kan ett beslut som PRS
meddelat i ett administrativt forfarande for upphévande eller ogiltigforklaring eller for hav-
ning av firma 6verklagas hos marknadsdomstolen och dé har parten dven dérigenom mdjlighet
att fa sitt drende avgjort vid domstol. Saledes dverensstimmer den foreslagna bestimmelsen
med 21 § i grundlagen.

Med uttrycket nagot annat oavhangigt réttskipningsorgan” i 21 § 1 mom. i grundlagen avses
ett organ och en behandlingsprocess som uppfyller de krav pa rattsskydd som ar kidnneteck-
nande for en domstol. I uttrycket ingér forutom kravet pa att rittsskyddsorganet dr oavhéngigt
i relation till forvaltningsbehdrigheten dven ett krav pé att beslutsorganet dr opartiskt i relation
till de olika parterna i ett mal eller annat &rende. PRS kan inte anses vara ett i grundlagen av-
sett oavhangigt lagskipningsorgan vid behandlingen av ansokningar om upphévande eller ogil-
tigforklaring, utan tilltradet till domstol forverkligas uttryckligen genom éndringssdkande. En-
ligt grundlagsutskottets betinkande ska det av lag framgd vilken domstol eller myndighet som
ar behorig (GrUU 67/2010 rd, s.5). Aven behorighetsfordelningen for myndigheter ska framgé
av lag (GrUU 45/2001 rd, s. 5). I 54 § 1 den foreslagna varumairkeslagen konstateras att anso-
kan om upphévande och ogiltigforklaring ska ldmnas in till PRS, som avgor drendet enligt 57
§. P4 motsvarande sitt foreskrivs det om véckande av talan om upphévande eller ogiltigforkla-
ring 1 58 § i den foreslagna lagen. Den behoriga domstolen och myndigheten har saledes klart
uttryckts i den foreslagna varumarkeslagen. Av lagens 53 § framgar att forfarandena ar alter-
nativa. Bestimmelser om behdrighetsfordelningen mellan PRS och domstolen finns i 61 § i
den foreslagna lagen. I friga om administrativ hivning av firma foreskrivs pd motsvarande
sétt 1 20 och 20 a § i1 den foreslagna firmalagen.
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Enligt 61 § 1 och 2 mom. i den foreslagna varuméarkeslagen tas en ansokan om upphavande el-
ler ogiltigforklaring inte upp till prévning hos PRS, eller om en ansdkan dr anhéngig, forfaller
dess handldggning vid PRS, om ett mél som géller samma varumérke pigar mellan samma
parter i domstol. I frdga om firma finns bestimmelserna i 20 § 2 och 3 mom. Genom bestim-
melserna fortydligas domstolens och myndighetens behdrighet och framhévs att domstolsfor-
farande har foretrade i forhéllande till det administrativa forfarandet. Det att en parts ansokan
om upphévande eller ogiltigforklaring eller om hdvning av firma forfaller eller inte tas till
provning hos PRS édventyrar inte partens rattsskydd, for drendet behandlas d& hos domstol och
parten far ett beslut som géller partens rittigheter i enlighet med 21 § i grundlagen. Aven om
en part har inlett drendet genom en ansdka om administrativt forfarande for upphévande eller
ogiltighet eller hdvning hos PRS, har den andra parten alltid mdjlighet att fora drendet till
domstol for bedomning till exempel genom faststillelsetalan eller efter att det administrativa
beslutet meddelats genom 6verklagande hos marknadsdomstolen. Den foreslagna regleringen
dventyrar saledes inte partens ritt att fa ett beslut som géller hans eller hennes rattigheter och
skyldigheter behandlat vid domstol.

161 § 4 mom. i den foreslagna varumérkeslagen och 1 20 § 5 mom. i firmalagen foreskrivs om
rattskraft. I den bestimmelsen i varumarkeslagen foreskrivs att om en ansokan eller talan om
upphévande eller ogiltigforklaring av varumérke har avgjorts och vunnit laga kraft, tas en ny
ansokan eller talan om upphédvande eller ogiltigforklaring inte upp till prévning, om drendet
géller samma parter, samma varumérke och samma yrkande, utom om forhallandena forénd-
rats visentligt. Regleringen &r motsvarande i frdga om hévning av firma. Genom bestdmmel-
sen klarldggs forhallandet mellan det administrativa forfarandet och domstolsforfarandet och
forhindras att samma drende genast efter att det avgjorts och vunnit laga kraft behandlas i nytt
forfarande eller flera génger i samma forfarande. Bestimmelsen &ventyrar inte parternas rétts-
skydd, eftersom parten har mojlighet att fa sitt drende avgjort pa nytt, om forhallandena for-
dndrats vésentligt.

I artiklarna 45.2 och 45.3 i varumirkesdirektivet foreskrivs om registreringshinder och ogil-
tighetsgrunder som atminstone ska kunna behandlas i administrativt forfarande. Dessa ar
bland annat avsaknad av verkligt bruk som grund for upphévande (artikel 19) eller varumarke
som blivit generiskt eller vilseledande beteckning som grunder f6r upphivande (artikel 20) el-
ler ogiltighetsforklaring pé absoluta registreringshinder enligt artikel 4 eller med stdd av éldre
ratt till varumaérke (artiklarna 5.1-5.3). Om en ansdkan om administrativt forfarande for upp-
hévande eller ogiltigforklaring grundar sig pé ett tidigare registrerat varumérke ska, innehava-
ren av det varumirke som ansokan avser kunna dberopa att det dldre varumérket inte varit i
verkligt bruk och dé ska innehavaren av det dldre varumarket 14gga fram bevis for att det dldre
varumirket tagits i bruk (artikel 46). Det administrativa forfarandet for upphédvande eller ogil-
tigforklaring kan séledes inte begréinsa sig till endast obestridda fall dér den varumérkesinne-
havare som ansdkan om upphédvande eller ogiltigforklaring avser samtycker till upphévandet
eller ogiltigforklaringen eller inte svarar pd ansokan. I det administrativa forfarandet ska par-
ternas bevisning enligt artikel 46 i varumaérkesdirektivet kunna bedémas &dven i fall dir varu-
markesinnehavaren bestrider ansékan om ogiltigforklaring och drendet inte dr obestritt. Utre-
dandet av sddana fakta och beddmning av sédan bevisning &r nytt for PRS. Till denna del
lamnar direktivet dock inte nationellt handlingsutrymme, utan denna reglering maste genom-
foras nationellt. PRS har kompetenta, erfarna varumérkeshandliggare som noggrant foljer
rittspraxisen i omradet och som redan i aratal har handlagt till exempel invéindningar. Dessu-
tom kan PRS:s avgdrande i drende om upphdvande och ogiltigforklaring Overklagas hos
marknadsdomstolen, sa den nya uppgift i anslutning till bedémning av bevisning som PRS an-
fortros 1 och med de administrativa férfarandena for upphévande och ogiltigforklaring dventy-
rar inte réttsskyddet for de berdrda parterna.
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Den foreslagna regleringen ar av betydelse dven med tanke pa 21 § 2 mom. i grundlagen, dar
det sdgs att offentligheten vid handldggningen, ritten att bli hord, rétten att f& motiverade be-
slut och ritten att soka dndring samt andra garantier for en réttvis rittegdng och god forvalt-
ning ska tryggas genom lag. Dessutom har det ansetts att en muntlig behandling dr en forut-
sdttning fOr en réttvis rittegdng, d&ven om detta inte uttryckligen ndmns i bestimmelsen (GrUU
39/2014 rd, s. 2—4, GrUU 31/2005 rd, s. 2—4). Bestimmelsen i grundlagen hindrar inte att man
lagstiftar om mindre undantag fran garantierna for en rattvis rattegang, sa linge undantagen
inte rubbar réttskyddsgarantiernas stillning som huvudregel eller dventyrar individens ratt till
rattvis rittegang (se RP 309/1993 rd, s. 74 samt GrUU 59/2014 rd, s. 2—3 och GrUU 4/2010 rd
s. 3/lI). Ovanndmnda bestédmmelse 1 grundlagen innehéller ocksa tillforsékrande av garantier
for god forvaltning. I god forvaltning har ansetts ingd de rattigheterna som nédmns ovan i be-
stimmelsen. Forteckningen dr dock inte uttémmande. Bestimmelser om grunderna for god
forvaltning finns dessutom i forvaltningslagen, som &ven innehaller bestimmelser om forfa-
rande som iakttas i forvaltningsérenden.

I det foreslagna administrativa forfarandet for upphévande eller ogiltigforklaring av varu-
mirke eller hdvning av firma iakttas forvaltningslagen till den del som inte undantag gors fran
forvaltningslagen med stod av 54-57 § 1 den foreslagna varumaérkeslagen eller 20 och 20 a § i
firmalagen. I 37 § i forvaltningslagen foreskrivs att en part under vissa forutsattningar ska ges
tillfalle att framfora ett yrkande eller lagga fram utredning muntligen. Dessutom foreskrivs i
40 § i forvaltningslagen att ett vittne kan horas muntligen under forsékran, att en part kan ho-
ras muntligen samt om handréckning for anvéindande av muntliga bevismedel. Séledes forut-
sétter forvaltningslagen inte att parter ska ha mdjlighet till en muntlig behandling, utan endast
mdjlighet att framfora ett yrkande eller ldgga fram utredning muntligen, eller att bli hord
muntligen under vissa forutséttningar.

Om upphévande eller ogiltigforklaring av varumérke eller hdvning av firma pé basis av talan
behandlas i domstol, ska domstolen f6lja ovanndmnda krav p4 muntlig behandling som tryg-
gas 1 grundlagen. For ett administrativt forfarande for upphévande eller ogiltigforklaring eller
for hdvning av firma i enlighet med forvaltningslagen finns inte motsvarande krav pa muntlig
behandling. PRS:s forfaranden ar i regel skriftliga, men i enlighet med 37 och 40 § i forvalt-
ningslagen ingér ocksé i dem mdjlighet att bli hord muntligen samt att framfora ett yrkande el-
ler ligga fram utredning muntligen, nir forutsittningarna i enlighet med forvaltningslagen &r
uppfyllda och parterna begir det. PRS har ocksd mojlighet att be om handrickning fran for-
valtningsdomstolen, till exempel for att hora ett vittne muntligen under forsékran. Om en part
Onskar att partens sak behandlas muntligt, har parten mojlighet att i stillet for en ansdkan om
administrativt forfarande for upphivande eller ogiltigforklaring eller hdvning av firma vécka
talan i domstol. Saledes dventyrar den foreslagna regleringen inte parternas réttsskydd som
tryggasi21 § i grundlagen.

Med stdd av vad som anfOrs ovan ska det anses att den foreslagna regleringen inte dventyrar
rattsskyddet som tryggas genom 21 § i grundlagen.

Egendomsskyddet

Den etablerade uppfattningen 4r att immateriella réttigheter med formogenhetsvirde, sdsom
varumarkesrétt och firmaritt, omfattas av egendomsskyddet, som tryggas i 15 § i grundlagen
(RP 309/1993 rd, s. 62/I1, GrUU 1/1995 rd, s. 1/11, GrUU 38/2000 rd, s. 2/1, GrUU 7/2005 rd,
s. 2/1, samt GrUU 27/2008 rd). Med stod av 15 § 1 mom. om egendomsskydd i grundlagen ar
vars och ens egendom tryggad och med stdod av 2 mom. foreskrivs angdende expropriation av
egendom for allmént behov mot full ersittning genom lag. Eftersom den foreslagna lagen inte
innehdller nagra forslag om expropriation eller motsvarande atgérder, ska forslaget vad géller
15 § i grundlagen beddmas endast med avseende pd begrinsning av utnyttjandet av egendom.
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Fragor om begransning av utnyttjandet av egendom ska bedémas i enlighet med de allminna
principerna for inskrinkning av de grundldggande fri- och réttigheterna. Bedémningen av god-
tagbara grunder for att inskrdnka egendomsskyddet ska basera sig pd grundrittssystemet som
helhet, och dessutom &r i synnerhet kravet pa exakt och noggrant avgrénsad reglering, proport-
ionalitetskravet och rittsskyddskravet viktiga.

Med tanke pa 15 § om egendomsskydd i grundlagen méaste 57 § 2 mom. och 107 § 6-9 mom. i
den foreslagna varumérkeslagen beddmas, eftersom de lagrummen kan anses inskrénka varu-
mirkesinnehavarens rétt. Dessutom ska 19 § 3 mom. i firmalagen bedémas i fraga om delvis
hévning av firma samt 20 § 2—5 mom. och 20 a § bedémas i friga om administrativ hdvning
av firma.

157 § 2 mom. i den foreslagna varuméarkeslagen ar det fraga om att en varumérkesregistrering
kan upphévas, om varumérkesinnehavaren inte har svarat pa en ansokan om upphidvande som
riktats till innehavaren och de d& inte anses ha bevisats att varumérket varit i verkligt bruk. I
sddana situationer kan drendet avgoras direkt enligt ansdkan om upphdvande, om inte ansékan
ar uppenbart ogrundad. I regel ska varumirket enligt 46 § 1 den foreslagna lagen anvéndas
inom fem ar fran registreringen av varumérket. Om varumairket inte varit i verkligt bruk inom
den tiden, eller om det férekommit ett kontinuerligt avbrott i anvéindningen i fem ar, kan regi-
streringen av varumarket upphévas, om inte det funnits ett giltigt skil for den underlatna an-
vindningen. Den som har ett juridiskt intresse i fragan kan ansdka om upphévande av registre-
ringen av ett sddant varumérke som inte varit i bruk vid antingen administrativt forfarande el-
ler domstolsforfarande. Varumérkesinnehavaren ansvarar alltsa for utredningen av om varu-
market anvints. Det att varuméarket upphévs pa grund av att varumérkesinnehavaren inte sva-
rar paverkar egendomsskyddet for varuméarkesinnehavaren. P4 motsvarande sitt foreskrivs om
rattsverkningarna om att innechavaren av firma inte yttrar sig i en situation dar hidvning av
firma i administrativt forfarande soks pd grund av att firman inte anvénts. Detta har inverkan
pa egendomsskyddet for innehavaren av firma, pa motsvarande sétt som i frdga om varumér-
kesinnehavaren.

Pa det sitt som ndmns ovan forutsétter artikel 45 1 varumérkesdirektivet att medlemsstaterna
ska sorja for ett effektivt och snabbt administrativt férfarande om upphivande eller ogiltigfor-
klaring av ett varumérke. Det administrativa forfarandet for upphdvande av varumérken har
ansetts vara en del av ett effektivt varumérkessystem och viktigt framfor allt dérfor att varu-
mérken som inte anvénds lattare ska kunna raderas ur varumérkesregistret genom léttare forfa-
rande.

Eftersom upphidvande av varumérken pa grund av att de inte anvinds i praktiken géller varu-
mérken som aldrig tagits i verkligt bruk eller vars innehavare eventuellt upphort med sin verk-
sambhet, dr det motiverat att det nér varumérkesinnehavaren inte svarar pa ansdkan om upphé-
vande som bevisligen tillstéllts innehavaren anses att det inte visats att varumaérket varit i verk-
ligt bruk. Det dr egentligen inte fraga om ett undantag som géller egendomsskyddet for varu-
markesinnehavaren, eftersom varumarket dven i nuldget kan ogiltigforklaras pa basis av att det
inte anvénds.

Varumirken eller firmor som registrerats for mindre &n fem ar sedan kan inte yrkas bli upp-
hévda eller hdvda. Ett varumérke eller en firma kan dessutom upphévas pé grund av att inne-
havaren inte svarar endast om ansdkan om upphivande eller hdvande inte dr uppenbart ogrun-
dad. Genom bestimmelsen hindras att ett varumirke eller en firma upphivs och avfors ur re-
gistret enbart pa basis av en ansokan som gjorts till exempel i syfte att valla skada. Bestam-
melserna giller dessutom endast situationer med upphévande och hidvande pa basis av under-
laten anvéndning och endast i administrativt forfarande. Den inskrinkning som gors i egen-
domsskyddet uppfyller séledes kraven p& exakthet, proportionalitet och noggrann avgréns-
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ning. Den inskrénkning av egendomsskyddet som goérs genom 57 § 2 mom. i varumérkeslagen
och genom 20 a § i firmalagen &r inte oskélig i forhallande till sin mélséttning. Varumaérkesin-
nehavare och innehavare av firma ska dven annars bevaka sina intressen och reagera till ex-
empel pa atgidrder som gor intrang i deras ensamrétt. Saledes dr det inte oskéligt att forutsétta
att varumérkesinnehavaren eller innehavaren av firma dven reagerar pd yrkanden p& upphi-
vande eller hdvning som géller innehavarens ensamritt vid dventyr att varumaérket anses upp-
hévt eller firman hévs. Det att PRS anser att varumérket upphévts eller hdver firman pa grund
av underlaten anviandning hindrar inte varuméarkesinnehavaren fran att fora drendet till mark-
nadsdomstolen genom att anfora besvér. Inskrdnkningen av egendomsskyddet uppfyller séle-
des kraven pa réttsskydd.

I fraga om 57 § 2 mom. i varumirkeslagen och 20 a § i firmalagen uppfyller den féreslagna
regleringen pa det sdtt som redogdrs ovan kraven for bedomningen av inskrankningsgrunder-
nas godtagbarhet i frdga om exakthet, proportionalitet, noggrann avgransning, och rattsskydd
och stimmer dérmed dverens med 15 § i grundlagen.

Dessutom méste 107 § 6—9 mom. i den foreslagna varumérkeslagen bedomas med tanke pa 15
§ om egendomsskydd i grundlagen. Den foreslagna lagens 107 § 6 mom. géller precisering av
varu- och tjdnsteforteckningarna i varumérkesansokningar som blivit anhidngiga fore den 1 ok-
tober 2012, om varu- och tjansteforteckningen har innehallit en klassrubrik som omfattar
klassrubriken enligt Niceklassificeringen i en viss varu- eller tjansteklass. Sddana varumaérkes-
ansokningar har pa det sitt som beskrivs ovan i avsnitt 2.3 i den allménna motiveringen an-
setts omfatta alla varor och tjénster som ingér i klassen, dven om klassrubrikens ordalydelse
inte tdcker alla varor och tjanster. I 107 § 7 mom. i den foreslagna lagen foreskrivs om preci-
seringsmojlighet 1 friga om sadana varumérken for vilka varuméarkesansokan blivit anhdngig
mellan 1.10.2012-31.12.2013 och vars varu- och tjidnsteforteckning utdver klassrubriker inne-
héller en hénvisning till den alfabetiska forteckningen enligt Niceklassificeringen. Anmaélan
om precisering ska ldmnas till PRS senast den dag d& ansokan om fornyelse av varumérkets
giltighet anhéngiggors forsta gangen efter att denna lag trdtt i kraft. I anmélan ska i enlighet
med 17 § 2 mom. i den foreslagna lagen tydligt och exakt anges alla de varor eller tjanster
med vilka varu- och tjansteforteckningen preciseras. PRS underréttar varumarkessokande eller
varumarkesinnehavare om majligheten att precisera forteckningen och tidsfristen for det sam-
tidigt som varumaérkesinnehavaren far en pdminnelse om fornyelse av varumaérket. Enligt fore-
slagna 107 § 9 mom. tolkas, efter att anmélan om precisering avgjorts och avgoérandet vunnit
laga kraft eller att tidsfristen 16pt ut, varu- och tjénsteforteckningarna for varumérken pa ett
enhetligt sitt i enlighet med 17 § 3 mom. i den foreslagna lagen, Saledes tolkas varu- och
tjansteforteckningarna slutligen pa samma sétt, vare sig varumarkessokandena eller varumar-
kesinnehavarna anmélt en precisering eller inte. Varu- och tjansteforteckningarna for varu-
mérken anses alltsd efter utgangen av tidsfristen for preciseringen eller efter att anmélan om
precisering avgjorts och avgérandet vunnit laga kraft omfatta endast de varor som deras bok-
stavliga innebdrd tydligt ticker. Syftet med att foreskriva om precisering av varu- och tjénste-
forteckningarna &r att i alla varumérken i1 varumérkesregistret i den form som i direktivet for-
utsétts av nya varumérkesansokningar och tolka dem pa ett enhetligt sétt.

Denna 4ndring av tolkningen som konstateras i 107 § 9 mom. i den foreslagna lagen kan med-
fora forlust av egendom for varumérkesinnehavare, om innehavaren inte anméler en precise-
ring av varu- och tjansteforteckningen. Ett varumirke vars varuforteckning tidigare ansetts
omfatta alla varor som ingar i klassen tacker i fortsdttningen endast varor enligt den bokstav-
liga inneborden av klassrubriken. I ménga varu- och tjinsteklasser kan detta medfora att va-
rumérkessokandes eller varumérkesinnehavares ensamritt reduceras fran tidigare. Sokande el-
ler innehavare kan dock i anmélan om precisering rdkna upp s manga varor eller tjénster som
ingar i1 klassen, om de sa onskar. Andringen é&r inte heller retroaktiv, utan dndringen av tolk-
ningen har inverkan pa saddana saker som blir anhéngiga efter det att ansdkan om fornyelse av
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varuméarke anhingiggors forsta gangen efter ikrafttraidandet av denna lag eller efter utgangen
av den Overgangsperiod pa ett halvar som foreskrivs i 6 mom. Exempelvis i ett tvistemal som
vickts fore den utsatta dagen anses varumérket omfatta alla varor och tjénster enligt den tidi-
gare tolkningen. Inskrdnkningen av egendomsskyddet for varumérkessokande och varumér-
kesinnehavare stimmer ddrmed 6verens med proportionalitetskraven.

Om en varumérkessokande eller varumarkesinnehavare inte anméler en precisering av sitt va-
rumérke som innehdll en klassrubrik, forblir varu- och tjansteforteckningen i kraft i den form
som den var i varumérkesregistret, men tolkas enligt ordalydelsen i enlighet med 9 mom. Om
varumadrkets varu- och tjansteforteckning inte alls innehéllit en forteckning, utan endast ett
klassnummer eller ett allmént omnémnande av alla varor och tjanster som hor till en klass,
kompletterar PRS i enlighet med 8 mom. for sddana en klassrubrik enligt ansdkningsdagen
som varu- och tjansteforteckning. I situationer enligt 107 § 7 mom. i lagen fogar PRS den al-
fabetiska forteckning i Niceklassificeringen som géllde vid ansdkningstidpunkten till varu-
och tjénsteforteckningen, om varumérkesinnehavaren inte anméler en precisering av den alfa-
betiska forteckningen. Séledes medfors inte rittsforluster for varumérkesinnehavaren. Om
anmélan om precisering enligt 6 eller 7 mom. har gjorts, bedomer PRS om den uppfyller kra-
ven pa exakthet och tydlighet enligt 17 § 3 mom. i den foreslagna lagen. Om forutsittningarna
inte uppfylls, ldmnar PRS en anmérkning om bristerna till sdkanden eller innehavaren. Varu-
markessokande och varumérkesinnehavare har ocksa mojlighet att Gverklaga PRS:s avslags-
beslut om precisering av varu- och tjdnsteforteckningen. Inskrankningen av egendomsskyddet
uppfyller sdledes kraven pa réttsskydd.

1107 § 6-7 mom. i den foreslagna lagen anges en noggrann tidsfrist da anhédngiga ansékningar
kan preciserats och hur preciseringen ska goras. I féreslagna 9 mom. finns dessutom noggrant
avgransade tidpunkter fran och med vilka tolkningen av varumarken dndras och dir anges hur
tolkningen é&ndras. Séledes dr inskrdnkningen av egendomsskyddet i den foreslagna bestdm-
melsen exakt och noggrant avgransad.

Forfarandet for precisering av varu- och tjansteforteckningar syftar till att fa alla varumarken i
varumirkesregistret i samma form som varumérkesdirektivet forutsitter av nya varumirkesan-
sokningar och tolka dem pa ett enhetligt sétt. Detta gér varumérkesregistret och de varu- och
tjansteforteckningar som det innehaller tydligare och littare att tolka, vilket kan bidra till att
forebygga eventuella brister eller oavsiktliga registreringshinder. Det blir till exempel léttare
for dem som Overvéger att ansdka om varumaérke att forstd varumérkesregistret genom att se
vad skyddet for varumarket i registret omfattar. Ett tydligare varumérkesregister underlattar
ocksa avsevért PRS:s arbete, nar PRS beddmer om ett dldre varumérke utgdr hinder for regi-
streringen av en senare varumarkesansokan. Ju langre tid det gar, desto svarare blir det ocksa
att utreda tolkningspraxis for varu- och tjansteforteckningar som varit i bruk olika tider. Dar-
med finns det en godtagbar grund for forfarandet for precisering av varu- och tjansteforteck-
ningar och for tolkningen enligt den bokstavliga inneborden som tilldimpas efter preciserings-
tidens utgéang.

I fraga om 107 § 69 mom. uppfyller den foreslagna regleringen pa det sétt som redogors
ovan kraven pa exakthet, proportionalitet, noggrann avgriansning, godtagbarhet och réttsskydd
for inskrdnkningsgrunderna. Forslaget dr forenligt med 15 § 1 grundlagen.

Dessutom maste 19 § 3 mom. samt 20 § 2—5 mom. och 20 a § i den foreslagna firmalagen be-
domas med tanke pa 15 § om egendomsskydd i grundlagen.

Egendomsskyddet omfattar i princip réitten for en dgare att bestimma Sver, disponera och an-

vinda sin egendom pé Onskat sétt (GrUU 41/2006 rd, s. 2). Om de rittigheter som dganderét-
ten omfattar minskas eller inskridnks, ingriper man samtidigt i egendomsskyddet, &ven om f6-
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remalet for 4ganderétten i1 och for sig forblir intakt hos innehavaren (GrUU 14/1982 rd, GrUU
18/1983 rd, GrUU 2/1986 rd). Genom ovanndmnda bestimmelser i firmalagen ingriper man i
egendomsskyddet for innehavaren av firma sé att en firma i fortsattningen kan hivas endast
delvis, i friga om ett visst verksamhetsomréde. Dessutom ska det inrdttas ett nytt administra-
tivt forfarande for hdvning av firma. Innehavare av firma som registrerats fore ikrafttradandet
av den foreslagna lagen har i sin verksamhet inte kunnat forbereda sig pa sddana hér atgarder
som ingriper i réttigheter som de beviljats. Aven om ensamritten till firma trots den foreslagna
regleringen i och for sig kvarstdr hos innehavaren, paverkar de ovan ndmnda dndringarna
egendomsskyddet genom att de inskranker innehavarens rattigheter i vissa situationer.

Det har ansetts mojligt att foreskriva om begrinsning av dganderitten genom en vanlig lag,
om begrinsningen inte kranker dgarens rétt till normalt, skdligt och férnuftigt nyttjande av sin
egendom (t.ex. GrUU 13/1989 rd, GrUU 3/1990 rd, GrUU 9/1990 rd). Havningen av firmor
vid ett administrativt forfarande har begrénsats till situationer dir firman inte varit i verkligt
bruk under de fem senaste aren. Hévningen av firman till den del den inte varit i bruk utgdr
inte hinder for innehavaren av firman att anvénda sin firma normalt i friga om sin faktiska
verksamhet. Innehavaren av firma har efter registreringen av firman fem ar pa sig att ta firman
i bruk inom det registrerade verksamhetsomradet. Bestimmelsen om hévning av firma i fraga
om ett verksamhetsomrade dér firman inte &r i bruk, vilken bestimmelse inskridnker egen-
domsskyddet, dr saledes noggrant avgriansad och stimmer Ooverens med proportionalitetskra-
ven.

Det har ansetts att ju ldngre en juridisk person stér fran enskilda individer och ju obetydligare
och mer indirekta konsekvenser de foreslagna atgirderna har for enskilda personers konkreta
ekonomiska intressen, desto osannolikare ar det att atgdrder mot en juridisk person kan sta i
strid med egendomsskyddet (GrUU 17/1997 rd, s. 3, GrUU 45/1996 rd, s. 2). De ovan presen-
terade inskrinkningarna av egendomsskyddet for innehavaren av firma riktar sig till firmor,
dvs. det namn och det verksamhetsomrdde som néringsidkaren anvander. Mojligheten till
hévning av firma vid administrativt forfarande till den del firman inte varit i bruk har obetyd-
liga konsekvenser for innehavarens konkreta ekonomiska intressen. D4 &r det fraga om hav-
ning av firma néir det géller ett sddant verksamhetsomrade dér innehavaren inte bedrivit né-
ringsverksamhet. | sddana situationer har innehavaren av firma inte behov av réttsskydd. Den
foreslagna administrativa havningen enligt 20 § 2—5 mom. och 20 a § inskridnker dirmed inte
obefogat innehavarens egendomsskydd.

Innehavare av firma som registrerats fore ikrafttridandet av lagen har inte kunnat forbereda
sig pa mojligheten att firman kan hévas delvis. For att den foreslagna dndringen inte ska med-
fora ovéintade hévningsforfaranden, réttsforluster eller oskiliga kostnader for innehavare av
firma, foreskrivs 1 den foreslagna lagens ikrafttriddandebestimmelse om en dvergdngsperiod
pa tva ar. Overgéngsperioden har ansetts vara av betydelse nér det géller proportionalitetskra-
vet i samband med inskrénkningar i egendomsskyddet (GrUU 41/2013 rd, s. 3). De foreslagna
bestimmelserna om delvis hdvning och administrativ hévning tillimpas forst tva ar efter
ikrafttridandet av lagen. Under denna Overgéngsperiod kan innehavare av firma avgiftsfritt
precisera sitt verksamhetsomrade och pa sa sitt forsoka forbereda sig pa tiden efter Gver-
géngsperioden och forebygga eventuella yrkanden pa hévning som det annars finns kéinnedom
om. Mojliggérandet av delvis hdvning och administrativ hivning styr ocksd innehavare av
firma s& att de i fortséttningen registrerar sin firma noggrannare endast for det verksamhets-
omrade dér de faktiskt dr verksamma. Detta minskar antalet firmor som utgdr registrerings-
hinder i prévningen av om firmor och varuméirken ska registreras eller inte. De i 19 § 3 mom.,
20 § 2-5 mom. och 20 a § i firmalagen foreslagna inskrdnkningarna av egendomsskyddet for
innehavare av firma uppfyller ddrmed de godtagbarhetskrav som stéllts for inskrdnknings-
grunden.
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Personuppgifter

Enligt 10 § 1 mom. i grundlagen ska nirmare bestimmelser om skydd for personuppgifter ut-
férdas genom lag. I frAga om skyddet for personuppgifter ar grundlagsutskottets etablerade
standpunkt att det &r viktigt att reglera atminstone syftet med registreringen av uppgifterna,
uppgifternas innehall, det tillditna anvidndningsdndamalet inklusive ritten att dverlata registre-
rade uppgifter, den tid uppgifterna finns kvar i registret och den registrerades réttsskydd (t.ex.
GrUU 3/2009 rd). Kravet pa bestimmelse 1 lag stracker sig ocksa till mojligheten att Gverléta
uppgifter via en teknisk anslutning. I lag ska dessutom bestédmmelser utférdas om mojligheten
att sammansld uppgifter 1 registren (GrUU 17/2007 rd, s. 3 och GrUU 30/2005 rd, s. 4). Be-
stimmelserna om behandling av personuppgifter pa lagniva ska dessutom vara tidckande, ex-
akta och noggrant avgransade.

I sin utlatandepraxis pa sistone har grundlagsutskottet konstaterat att inte finns nagot hinder
for att kraven pé riackvidd for, exakthet hos och noggrann avgransning av bestimmelser om
skyddet av personuppgifter till vissa delar kan uppfyllas genom en dndamélsenligt beredd all-
mén unionsforordning eller genom en allmén nationell lag (t.ex. GrUU 38/2016 rd, s. 4, GrUU
5/2017 rd, s. 9 och GrUU 1/2018 rd). Enligt utskottet dr det viktigt att det i den mén som EU-
lagstiftningen kréver reglering pa det nationella planet eller mdjliggor sadan, tas hansyn till de
krav som de grundldggande fri- och rittigheterna och de ménskliga réittigheterna stéiller nir det
nationella handlingsutrymmet utnyttjas (se GrUU 25/2005 rd och GrUU 1/2018 rd). Utskottet
har framhéllit att det i regeringens proposition dérfor finns anledning att sérskilt i friga om be-
stimmelser som é&r av betydelse med hénsyn till de grundlédggande fri- och réttigheterna tydligt
klargéra ramarna for det nationella handlingsutrymmet (GrUU 26/2017 rd, s. 42, GrUU
2/2017 rd, s. 2, GrUU 44/2016 rd, s. 4 och GrUU 1/2018 rd, s. 3). Dessutom har utskottet kon-
staterat att tillgodoseendet av skyddet for personuppgifter i framtiden i forsta hand bér grunda
sig pa den allménna dataskyddsforordningen och den nationella allménna lag som ska stiftas. I
det sammanhanget bér man undvika nationell speciallagstiftning, som bor reserveras for situ-
ationer dé den éar dels tillaten enligt dataskyddsforordningen, dels nddvindig for att tillgodose
skyddet for personuppgifter (GrUU 2/2018 rd s. 5).I skl 41 till dataskyddsférordningen kon-
stateras foljande: ”Nér det i denna forordning hanvisas till en rattslig grund eller lagstiftnings-
atgard, innebar detta inte nodvindigtvis en lagstiftningsakt antagen av ett parlament, utan att
detta paverkar krav som uppstélls i den konstitutionella ordningen i den berérda medlemssta-
ten. En s&dan réttslig grund eller lagstiftningsatgérd bor dock vara tydlig och precis och dess
tillimpning bor vara forutsdgbar for personer som omfattas av den, i enlighet med réttspraxis
vid Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen) och Europeiska domstolen for de
ménskliga rittigheterna.”

I skél 45 till dataskyddsforordningen konstateras dessutom bland annat foljande: "Behandling
som grundar sig pa en rittslig forpliktelse som avilar den personuppgiftsansvarige eller be-
handling som krévs for att utfora en uppgift av allmént intresse eller som ett led i myndighets-
utévning, bor ha en grund i unionsrétten eller i en medlemsstats nationella riatt. Denna forord-
ning medfor inte ndgot krav pa en sérskild lag for varje enskild behandling. Det kan rdcka med
en lag som grund for flera behandlingar som bygger pa en rattslig forpliktelse som avilar den
personuppgiftsansvarige eller om behandlingen krévs for att utféra en uppgift av allmént in-
tresse eller som ett led 1 myndighetsutovning. Behandlingens syfte bor ocksé faststéllas i un-
ionsrétten eller i medlemsstaternas nationella rétt. Dartill skulle man genom denna grund
kunna ange denna forordnings allménna villkor for laglig personuppgiftsbehandling och preci-
sera kraven for att faststélla vem den personuppgiftsansvarige &r, vilken typ av personuppgif-
ter som ska behandlas, vilka registrerade som berdrs, de enheter till vilka personuppgifterna
fr lamnas ut, &ndamélsbegriansningar, lagringstid samt andra atgirder for att tillforsékra en
laglig och rittvis behandling.
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I artikel 6.1 i dataskyddsforordningen foreskrivs om réttsgrunderna for behandling av person-
uppgifter. Vid PRS grundar sig behandlingen av personuppgifter i regel pa den personupp-
giftsansvariges skyldighet enligt lag samt pa utférande av en uppgift av allmént intresse eller
som ett led i myndighetsutdvning (punkterna c och e).

Enligt artikel 6.2 i dataskyddsforordningen far medlemsstaterna behélla eller infora mer speci-
fika bestimmelser for att anpassa tillimpningen av bestimmelserna i dataskyddsforordningen
genom att narmare faststélla specifika krav for uppgiftsbehandlingen och andra atgérder for att
sdkerstilla en laglig och réttvis behandling. Den nimnda punkten géller endast foljande rétts-
grunder for behandling av personuppgifter: réttslig forpliktelse som &vilar den personuppgifts-
ansvarige, den personuppgiftsansvariges myndighetsutdvning och utforande av en uppgift av
allmént intresse.

Enligt artikel 6.3 1 forordningen far om en rattslig forpllktelse som avilar den personuppgifts-
ansvarige och om uppgift av allmént intresse utfirdas ndrmare bestimmelser i medlemsstatens
nationella rétt. I den ndmnda punkten foreskrivs att bestimmelserna da kan gélla de allménna
villkor som ska gilla for den personuppgiftsansvariges behandling, vilken typ av uppgifter
som ska behandlas, vilka registrerade som berors, de enheter till vilka personuppgifterna far
lamnas ut och for vilka &ndamal, &andamalsbegransningar, lagringstid samt typer av behandling
och forfaranden for behandling, inbegripet atgarder for att tillforsékra en laglig och rittvis be-
handling.

Enligt artikel 6.3 i dataskyddsforordningen ska unionsrétten eller medlemsstaternas nationella
ratt uppfylla ett mal av allmént intresse och vara proportionell mot det legitima mal som efter-
strdvas. Av skl 45 i dataskyddsforordningen framgar att de allménna villkor for personupp-
giftsbehandling som anges 1 forordningen kan preciseras i den nationella ritten i friga om de
ovan angivna omsténdigheterna.

I artikel 86 1 dataskyddsforordningen foreskrivs om utlimnande av personuppgifter i allménna
handlingar som forvaras av en myndighet. For utférande av en uppgift av allmént intresse far
saddana uppgifter lamnas ut av myndigheter i enlighet med unionsrétten eller medlemsstatens
nationella rétt, for att jdimka samman allménhetens réitt att fa tillgang till allménna handlingar
med rétten till skydd av personuppgifter i enlighet med dataskyddsforordningen. P& utlam-
nande av séddana uppgifter tillimpas enligt 28 § i den foreslagna dataskyddslagen (RP 9/2018)
lagen om offentlighet i myndigheternas verksambhet.

I denna proposition behover bestimmelserna om skydd for personuppgifter granskas i fraga
om forslaget till varumarkeslag och i synnerhet lagens 26 §. I den foreslagna bestimmelsen
foreskrivs om personuppgiftsansvarig, sakinnehallet i varumérkesregistret, registrets avsedda
anvéndning och om utlimnande av uppgifter. I foreslagna 26 § anges den personuppgiftsan-
svarige, som dr PRS. Den personuppgiftsansvarige behdver anges for att man ska veta vilken
aktor som ansvarar for de skyldigheter som hor till den personuppgiftsansvarige. Av data-
skyddsforordningen foljer flera forpliktelser for personuppgiftsansvariga, varfor det dven an-
nars ar viktigt att ange den personuppgiftsansvarige. Bestimmelser om registrets innehall
finns 1 26 § 1 mom. i den foreslagna lagen. I varumérkesregistret antecknas bl.a. uppgifter och
atgdrder som géller varumérken samt identifikations- och kontaktuppgifter avseende personer
som behovs for forfaranden 1 samband med varumarken. I 26 § 2 mom. i den foreslagna lagen
foreskrivs om det avsedda dndamalet for identifikations- och kontaktuppgifterna. Andamals-
begrinsning dr for ndrvarande och kommer édven i fortséttningen vara ett central krav for be-
handling av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter grundar sig pa lagstadgade
skyldigheter for den personuppgiftsansvarige, pa utférande av uppgift av allmént intresse och
pa myndighetsutdvning som hor till PRS, vilka definierats i den foreslagna lagen. PRS:s skyl-
digheter &r bl.a. att fora varumaérkesregister (3 och 26 §), handldgga varumérkesansokningar
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(16-24 §) och internationella registreringar (9 kap.), handldgga invéndningar (31-35 §), an-
sOkningar om upphdvande och ogiltigforklaring (54-57 §), fornyelser av registreringar och
andringar i tecken (30 och 25 §) samt antecknande av olika &ndringar och sakritt i varumar-
kesregistret (bl.a. 36, 38, 43 och 44 §). Saledes ska PRS behandla personuppgifter bl.a. for
forvaltning av varumérken och genomforande av forfaranden, for kommunikation med parter
och utarbetande av berittelser och forande av statistik. For att utféra dessa uppgifter har PRS
enligt 29 § i den foreslagna dataskyddslagen ritt att ocksé behandla personbeteckningar. En-
ligt den bestimmelsen far en personbeteckning behandlas, om det ar viktigt att entydigt identi-
fiera den registrerade fOr att utfora en i lag angiven uppgift eller for att tillgodose den registre-
rades eller den personuppgiftsansvariges réttigheter och uppfylla den registrerades eller den
personuppgiftsskyldiges skyldigheter. Enbart léttare eller snabbare utforande av uppgifter ger
inte ratt att behandla personbeteckningar. PRS bl.a. delger invindningar mot varumairke, an-
s6kningar om upphévande eller ogiltigforklaring samt anméilningar om att registreringar beho-
ver fornyas. Det dr nddvandigt for att entydigt identifiera en person, sé att delgivningarna till-
stélls rétt person. Denna identifiering kan goras endast med hjélp av personbeteckning. Med
hjélp av personbeteckning kan ocksé kontaktuppgifterna for dem som antecknats i varumér-
kesregistret uppdateras automatiskt via befolkningsdatasystemet och personerna behdver inte
separat anmaéla dndrade kontaktuppgifter till PRS. I synnerhet eftersom varumaérket enligt 57 §
2 mom. i den foreslagna lagen kan upphdvas, om varumérkesinnehavaren inte besvarar en till
innehavaren tillstdlld ansokan om upphévande, dr det viktigt att en ans6kan om upphévande
skickas till rétt person och ratt adress. Séledes behovs behandling av personuppgifter bade for
att PRS ska utfora sina uppgifter och for att tillgodose den registrerades réttigheter.

126 § 3 mom. i den foreslagna lagen foreskrivs om utlimnande av kopior av varumérkesre-
gistret samt om utlimnade av uppgifter om namn och hemort via ett allmint datandt som en-
skilda sokningar. Genom bestdmmelsen sékerstélls att alla har mojlighet att fa kopior fran va-
rumirkesregistret, sdsom registreringsintyg som innehéller personuppgifter, utan att PRS i
forvdg ska utreda om mottagaren av uppgifterna har rétt att anvinda dem och hur uppgifterna
skyddas. Det ar viktigt att 4 namnet och kontaktuppgifterna for varumérkesinnehavaren for
att man ska kunna kontakta innehavaren till exempel for att fa samtycke till registrering, licens
eller traffa 6verenskommelse. Utan ett sdidant undantag fran 13 § 2 mom. och 16 § 3 mom. i
offentlighetslagen skulle det vara ndstan omgjligt att vid registreringsforfarande fa samtycken
frén innehavare av éldre varumérke och de ekonomiska anvéndningséndamalen for varumaér-
ket skulle begrinsas. Dessutom blir utan ett sddant undantag stéllningen f6r dem som ansoker
om nationellt varumédrke svagare &n for innehavare av internationella registreringar, till vilka
enligt tillampningsforeskrifterna till Madridprotokollet ska tillstdllas namn och adress for in-
nehavaren av det varumirke som stillts om hinder i meddelandet om végran. En kopia som
innehaller samtliga eller en del personuppgifter ldimnas ut av PRS i enskilda fall pa begéran el-
ler till exempel i samband med PRS:s uppmaning som géller avslag pé en varumérkesansokan.
Genom bestdmmelsen jamkas i enlighet med artikel 86 i dataskyddsforordningen samman
handlingars offentlighet och skyddet for personuppgifter.

Grundlagsutskottet har dessutom med avseende pa skyddet for privatlivet och personuppgifter
ansett att det dr av relevans att det i ett sd hir omfattande webbaserat personregister inte gér att
sOka uppgifter pé stora grupper utan till exempel bara genom enskild sokning. (GrUU 32/2008
rd, s. 3/, GrUU 46/2016 rd, s. 5 och GrUU 17/2016 rd). I det offentliga datanétet offentliggors
endast uppgifter om varumérkessokandens eller varumérkesinnehavarens namn och hemort.
Andra mer detaljerade kontaktuppgifter eller andra personuppgifter offentliggdrs inte. Det of-
fentliga datanit som avses i bestimmelsen ar 1 praktiken PRS:s varumérkesdatabas. I den kan
det goras endast enskilda sdkningar.

I propositionen anses att den foreslagna lagstiftningen behdvs for att tillforsdkra en laglig och
rattvis behandling av personuppgifter. Den foreslagna lagstiftning som géller definiering av
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personuppgiftsansvarig, varumarkesregistrets innehéall och dndamal samt begriansat utlim-
nande av uppgifter behovs dven i fortsdttningen for att komplettera dataskyddsférordningens
bestimmelser. Den ndmnda lagstiftningen anses vara forenlig med det nationella handlingsut-
rymme som medges i artikel 6 och 86 i dataskyddsforordningen och med grundlagsutskottets
praxis.

Hur ansékan forfaller och forbud mot att soka dndring

Enligt 21 § 2 mom. i forslaget till varumérkeslag forfaller varuméarkesanskan, om sdkanden
inte svarar pd myndighetens uppmaning inom utsatt tid. Handléggningen av en ansdkan som
forfallit avslutas helt, och inget separat motiverat beslut om att ansdkan forfallit ges till sokan-
den. Séledes avviker regleringen fran huvudregeln i forvaltningslagen att ett drende alltid av-
g0rs genom myndighetens uttryckliga beslut. En ansékan som forfallit kan dock tas upp till
behandling pé nytt, om sdkanden begir det inom tvad manader fran att ansdkan forfoll och upp-
fyller 6vriga forutséttningar enligt bestimmelsen. Handlaggningen av en ansdkan som tagits
upp till ny behandling fortsétter pa vanligt sétt och leder alltid till ett forvaltningsbeslut, dvs.
antingen att varumaérket registreras eller att ansdkan avslas delvis eller helt.

Forslaget ar av betydelse med tanke pa 21 § 1 mom. i grundlagen, dér det anges att var och en
har rétt att fa ett beslut som géller hans eller hennes réttigheter och skyldigheter behandlat vid
domstol eller ndgot annat oavhingigt réttskipningsorgan. Ett myndighetsbeslut kan pa det sétt
som avses i 21 § 1 mom. i grundlagen anses gélla individens réttigheter eller skyldigheter om
lagstiftningen innefattar ett tillrdckligt exakt kriterium for att det ska uppkomma en relation
mellan den enskilde och det allmidnna som kan betraktas som en réttighet. Sa kallade subjek-
tiva rattigheter, dd myndigheten méste bevilja eller fullfolja réttigheten nér de lagfasta villko-
ren ar uppfyllda, dr det tydligaste kriteriet av det hér slaget. Aven bestimmelserna om villko-
ren for rittigheter eller forméner som i hogre grad ar beroende av provning kan i sig utgora ett
tillrackligt exakt underlag for att det ska uppsté ett forhallande mellan individen och det all-
minna som kan betraktas som en rittighet (se t.ex. GrUU 39/2013 rd, GrUU 32/2012 rd,
GrUU 16/2000 rd, s. 4).

De foreslagna bestimmelserna om varumérkesansokan géller individens rétt i det hidnseendet
att ndr forutsittningarna enligt varumérkeslagen ar uppfyllda, har varumérkessdkanden rtt att
f4 ensamrétt till det registrerade varumérket. Det foreslagna forbudet mot éndringssokande
hindrar dock inte de facto att drendet fors till domstol, utan sdkanden fa en ansékan som for-
fallit till ny behandling, om s6kanden sa dnskar. Darefter har sokanden igen majlighet att fora
arendet till domstol for beddmning. I detta hinseende har varumérkessokanden alltid mdjlig-
het att fora behdrigheten och annan opartiskhet i myndighetsverksamheten till domstol for
provning. Den foreslagna regleringen dventyrar dérfor inte sokandens rétt att fa ett beslut som
géller hans eller hennes réttigheter och skyldigheter behandlat vid domstol eller ndgot annat
oavhingigt rattskipningsorgan.

Dessutom &r den foreslagna regleringen av betydelse med tanke pa 21 § 2 mom. i grundlagen,
dér det sdgs att offentligheten vid handlaggningen, rétten att bli hord, ritten att fa motiverade
beslut och réitten att soka dndring samt andra garantier for en réttvis réittegdng och god forvalt-
ning ska tryggas genom lag. Bestimmelsen i grundlagen hindrar inte att man lagstiftar om
mindre undantag fran garantierna for en réttvis rattegang, sé linge undantagen inte rubbar ratt-
skyddsgarantiernas stdllning som huvudregel eller dventyrar individens rétt till rittvis rétte-
gang (se RP 309/1993 rd, s. 74 samt GrUU 59/2014 rd, s. 2-3 och GrUU 4/2010 rd s. 3/1II).

Den foreslagna regleringen innebér att sokanden inte far ett separat motiverat beslut i det fall

att varumarkesansokan forfaller och sokanden inte for sin ansdkan till ny behandling. Sokan-
den har dock alltid nér han eller hon s& onskar mdjlighet att fora ansdkan till ny behandling,
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vilket leder till ett motiverat forvaltningsbeslut som avses i bestimmelsen i1 grundlagen. Den
foreslagna regleringen dventyrar inte ndmnvért sokandens rétt att & ett forvaltningsbeslut,
utan det dr frdga om en forfaringsmaéssig ytterligare forutséttning for att rittigheten ska tillgo-
doses.

Med stdd av vad som anfors ovan ska det anses att den foreslagna regleringen inte dventyrar
en myndighetsbehandling pa behorigt sitt som tryggas genom 21 § i grundlagen.

Elektronisk kommunikation

I 21 § i grundlagen foreskrivs, pa det sétt som redogors ovan, bl.a. om rétt att f& sin sak be-
handlad pa behdrigt sétt samt om andra garantier for en réttvis rittegdng och god forvaltning.
Begreppet god forvaltning fér sitt innehall av helheten 1 21 §. Med begreppet avses férutom de
i 1 mom. i paragrafen ndmnda kraven pa myndighetsverksamhet utan dréjsmal och pa behorigt
sdtt dven den i 2 mom. angivna forteckningen over delfrdgorna i god forvaltning. Bestammel-
sen har inte direkt verkan pa de forutsdttningar under vilka ett forvaltningsmél kan véckas.
Vickandet av ett forvaltningsmal kan i vissa fall forutsitta en viss form, till exempel att upp-
gifter lamnas pa en blankett som myndigheten faststallt.

Den foreslagna bestimmelsen om elektronisk kommunikation, i synnerhet 16 § 1 mom. och
30 § 2 mom. i varumérkeslagen, ér av betydelse d&ven med tanke pa 6 § i1 grundlagen. Paragra-
fens 1 mom. innehaller en generell ]amhkhetsbestammelse och 2 mom. ett diskrimineringsfor-
bud enligt vilken ingen fér sarbehandlas pé sddana grunder som sérskilt réknas upp i momen-
tet. Enligt generalklausulen i slutet av momentet far sarbehandling inte heller grunda sig pa
andra orsaker som géller personen. | forslaget om elektronisk kommunikation ar det inte fraga
om sirbehandling som géller personen i det hinseende som avses i 2 mom., sé forslaget maste
bedomas i forhéllande till den generella jamlikhetsbestimmelsen i 1 mom. Sérbehandlingen ar
forenad med utnyttjandet av en grundldggande fri- och réttighet. Enligt 21 § 1 mom. i grund-
lagen har var och en ritt att fa sin sak behandlad av en behdrig myndighet. I grundlagsutskot-
tets praxis har det vedertaget framhévts att jamlikhetsprincipen inte kan orsaka strikta grénser
for lagstiftarens provningsritt ndr man efterstrdvar reglering som forutsitts av samhaéllsut-
vecklingen (se t.ex. GrUU 28/2009 rd, s. 2/II, GrUU 21/2007 rd, s. 2/I, GrUU 38/2006 rd, s.
2/1, GrUU 1/2006 rd, s. 2/T). Exempelvis har en graderad behandlingsavgift mellan kommuni-
kation pé papper och elektronisk kommunikation i grundlagsutskottets praxis pa vissa villkor
ansetts vara tillaten (GrUU 35/2010 rd, s. 2).

Enligt 16 § 1 mom. i foreslaget till varumérkeslag gors Varuméirkesansékningar i fortsittning-
en via e-tjansten, vilket i regel innebér att mdjligheten att lamna ansdkan pé papper forsvinner.
PRS ska dock av sérskilda skil kunna godkénna att ansokan limnas in 1 pappersform. Pa mot-
svarande foreskrivs i 30 § 2 mom. om att varumérken i regel ska fornyas via e-tjdnsten och av
sdrskilda skél goras 1 pappersform. Detta innebér att e-tjinsten kommer i forsta hand, men att
det alltid finns mdjlighet att 1dmna in ansdkan i pappersform. Det &r frivilligt att ansoka om
varumdrke, sd regleringen péverkar séledes inte fullgbrandet av skyldigheterna hos PRS:s
kunder. A andra sidan har var och en ritt att under de forutsattnmgar som anges i varumaérkes-
lagen att registrera ett varumérke i sitt namn. Arendehantering pa papper ir mdjligt i undan-
tagsfall, till exempel om PRS:s e-tjédnst av ndgon orsak inte &r tillgéinglig eller kunden helt en-
kelt inte har mojlighet att anvdnda e-tjdnsten. En sadan situation kan vara till exempel det att
sokanden inte har tillgang till verktyg som behdvs vid elektronisk autentisering och inte heller
mojligheter att skaffa sig sddana. Den fé‘)reslagna regleringen innebér att kunden inte alltid har
mdjlighet att 1dmna in ansokan i pappersform dven om kunden sd dnskar, utan att e-tjinsten
ska anvéndas i andra &n ovanndmnda undantagsfall.
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Tillgodoseendet av ovanndgmnda grundlaggande fri- och rittigheter kan dventyras i praktiken,
om utrittandet av drenden i verkligheten forhindras helt eller blir oskéligt svart for en del av
kunderna i PRS:s varumérkesregister, till exempel dirfor att en betydande del av mélgruppen
for servicen inte har tillgang till de verktyg som behovs for elektronisk kommunikation. Ge-
nom ordalydelsen i 6 och 21 § i grundlagen, grundlagsutskottets utldtandepraxis eller rétts-
praxisen vid Europeiska domstolen for de ménskliga réttigheterna kan det inte fas en entydig
anvisning om huruvida den foreslagna regleringen de facto kan inskrénka tillgodoseendet av
de grundldggande fri- och rattigheterna. De verkliga konsekvenserna av den foreslagna regle-
ringen for tillgodoseendet av de grundldggande fri- och réttigheterna méste bedomas 1 forhal-
lande till arten av myndighetsservice, dess malgrupp och kundernas mdjlighet till elektronisk
kommunikation med myndigheten. Eftersom varumérken endast anvénds i néringsverksamhet
for att specificera varor och tjanster, 4r malgruppen for regleringen de foretag och andra ni-
ringsidkare som ar innehavare av ett varumérke eller en internationell registrering som desig-
nerar Finland.

Riksdagens bitrddande justiticombudsman har i sitt beslut (Dnr 4653/4/14) konstaterat att en
myndighet ska forsoka trygga lika mdjligheter f6r kunderna inom forvaltningen att utrétta
drenden. Bedomningen av hur och i vilken omfattning mdjligheter att utritta drenden ska ord-
nas bor om majligt utgd sérskilt fran behoven hos de personer och sammanslutningar som an-
vénder servicen. Alla som behover service ska i mén av mdjlighet garanteras lika mdojligheter
att utrétta sina drenden, oberoende av servicens art. I forvaltningslagens grunder for god for-
valtning ingér ocksé serviceprincipen och kravet pa adekvat service. Bestimmelsen framhéver
kundperspektivet. Nér tjdnster ordnas ska vikt féstas bland annat vid tillgdngen pé tjénsterna
och valfriheten for dem som anlitar forvaltningens tjanster. Bitrddande justiticombudsmannen
faste 1 sitt beslut ocksd uppmirksamhet vid att férsummelse av informationsskyldigheten
kunde leda till en forsummelseavgift av avsevérd storlek.

Med tanke pa uppfyllandet av kraven pd god forvaltning &r det i vésentlig man fraga om
huruvida det anses att varuméarkessokande generellt sett har mojlighet att anvinda e-tjénster
for ndrvarande. Anvéndningen av internet och elektronisk kommunikation hos myndigheter
har kontinuerligt blivit vanligare. A andra sidan har drendehanteringen i pappersform ocksa ha
varit forenad med regionala eller verkliga begransningar av tillgangen till tjanster. Dessa har
dock inte i allménhet ansetts inskrdnka de grundlidggande fri- och réttigheter som beddms.
Malgruppen for den tjédnst som avses i lagforslaget dr de ansvariga personer i foretag och
sammanslutningar som foreskrivits ansvar for att en anmaélan till registret gors (14 § i foretags-
och organisationsdatalagen). Anmélningsskyldigheten géller i typiska fall sammanslutningens
styrelse eller medlemmar i ett motsvarande organ. Darfor ar det inte nddvéandigt med tanke pa
tjanstens tillgdnglighet att till exempel alla styrelseledaméter har tillgang till sédana verktyg
som behovs i elektronisk kommunikation.

I e-tjansten for PRS:s varumaérkesregister autentiseras anvéndaren genom nétbankskoder, ett
chipforsett ID-kort eller mobilcertifikat. Nitbankskoder finns i tdmligen stor omfattning, ef-
tersom nétbank i nuldget anvénds av uppskattningsvis 87 procent av finldndare i dldern 1674
ar. Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat finns for ndrvarande i chipférsedda ID-
kort som polisen beviljat. Certifikatet anvénds for autentisering samt for kryptering av e-post
och dokument samt for elektroniska signaturer. Néstan alla har mojlighet att skaffa verktyg
som behovs for elektronisk anmélan (ndtbankskoder eller chipforsett ID-kort).

Varumaérkesregistrets kunder och de ansvariga hos juridiska personer som ar kunder har for
nérvarande tillrdckliga mojligheter till elektronisk kommunikation. Autentiseringsverktyg som
kravs for elektronisk kommunikation anvinds i omfattande grad och detta kompletteras av
mdjligheten att ans6ka om chipforsett ID-kort eller mobilcertifikat. Eftersom mdjligheten till
drendehantering i pappersform kvarstér vid sidan av den elektroniska kommunikationen, ska
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det med stdd av det som anfbrs ovan anses att den foreslagna regleringen inte dventyrar jaim-
likheten enligt 6 § eller myndighetsbehandlingen pa behorigt sitt som tryggas genom 21 §.

Bemyndiganden att utfirda forordning

80 § 1 mom. i grundlagen giller delegering av lagstiftningsbehorighet. Enligt den bestimmel-
sen kan republikens president, statsrddet och ministerierna utfirda forordningar med stéd av
ett bemyndigande i denna grundlag eller i ndgon annan lag. Genom lag ska dock utfardas be-
stimmelser om grunderna for individens réttigheter och skyldigheter samt om frdgor som en-
ligt grundlagen i 6vrigt hor till omradet for lag. Om det inte sérskilt anges vem som ska ut-
férda en forordning, utfardas den av statsrddet. Utgangspunkten for fordelningen av behorig-
heten mellan statsradet och ministerierna ar att statsradet utfardar férordningar om vittsyftande
och principiellt viktiga fragor samt om Ovrigt som dr av sddan betydelse att detta kravs. Mini-
sterierna kan bemyndigas att utfdrda forordningar om fragor av teknisk natur och fragor som
har ringa samhillelig eller politisk betydelse (GrUU 27/2004 rd s. 3). Ett ministerium kan sa-
ledes bemyndigas att utfirda forordningar huvudsakligen om fragor som géller ministeriets
eget verksamhetsomrade, forutsatt att drendet pa grund av dess samhélleliga betydelse behover
behandlas i statsrddets allmidnna sammantréde.

Den foreslagna varumaérkeslagen innehdaller bestimmelser om bland annat varumérkesinneha-
varens ensamritt samt forvarvande, vidmakthallande och forsvarande av ensamritten. Genom
forordning av statsradet utfdrdas ndrmare bestimmelser om saker som foreskrivits i lag. Sad-
ana dr bestimmelser om innehéllet i ansokan om fornyelse enligt 30 § samt innehallet i begér-
anden om anteckning av begiran om dndring samt licens, pantsittning och Overlatelse enligt
44 §. Bemyndigandena att utfiarda forordning har begrénsats att gilla innehéllet i sddana olika
begéranden och i bestimmelsen konstateras uttryckligen vem som utfardar férordningen. Be-
stimmelserna om bemyndigande &r saledes exakta och noggrant avgrinsade och den fore-
slagna regleringen uppfyller séledes de krav som anges i 80 § 1 mom. i grundlagen.

Med stdd av vad som anforts ovan kan forslaget till varumérkeslag och forslaget till firmalag
behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

5.2 Behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning
Behovet av riksdagens samtycke
Singaporekonventionen

Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen krdvs riksdagens godkénnande for fordrag och andra inter-
nationella forpliktelser som innehaller sidana bestimmelser som hor till omrédet for lagstift-
ningen eller annars har avsevird betydelse, eller som enligt grundlagen av ndgon annan anled-
ning kraver riksdagens godkédnnande.

Enligt riksdagens grundlagsutskotts tolkningspraxis ticker denna i grundlagen avsedda befo-
genhet for riksdagens att godkdnna internationella forpliktelser alla materiella bestimmelser
om internationella forpliktelser som hor till omradet for lagstiftningen. Enligt grundlagsutskot-
tet hor bestdimmelser i ett statsfordrag eller en annan internationell forpliktelse till omradet for
lagstiftningen, 1) om bestdmmelsen géller utdévande eller begriansning av négon grundlag-
gande fri- eller rattighet som &r skyddad i grundlagen, 2) om bestdmmelsen i dvrigt giller
grunderna for individens rattigheter och skyldigheter, 3) om den sak som bestimmelsen géller
enligt grundlagen ska regleras i lag eller 4) om det finns lagbestimmelser om den sak som be-
stimmelsen giller eller 5) som det enligt radande uppfattning i Finland ska lagstiftas om sa-
ken. Enligt grundlagsutskottet hor bestimmelser i en internationell forpliktelse pa dessa grun-
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der till omradet for lagstiftningen oavsett om bestimmelsen strider mot eller Gverensstimmer
med en lagbestimmelse i Finland (se GrUU 11, 12 och 45/2000 rd).

Innehéllet i Singaporekonventionen samt tillimpningsforeskrifterna till konventionen och de-
ras forhallande till Finlands lagstiftning redogdrs ovan i avsnitt 1 1 detaljmotiveringen. I Sing-
aporekonventionen och dess tillimpningsforeskrifter finns flera bestimmelser som i 6verens-
stimmelse med det som anfors ovan hor till omréadet for lagstiftningen och forutsitter riksda-
gens samtycke.

Enligt regeringens uppfattning hor atminstone bestimmelser i foljande artiklar i Singapore-
konventionen till omréadet for lagstiftningen: 1) i artikel 2 faststdllande av de mérken som hor
till konventionens tillimpningsomréde, ii) i artikel 5 bestimmelser om godkénnande av ingiv-
ningsdag; iii) i1 artikel 7 bestimmelser om ansékan och delning av registrering; iv) i artikel 9
bestammelser om klassificeringen av varor och/eller tjanster; v) i artikel 11 bestimmelser om
andring av dganderétten; vi) i artikel 12 bestimmelser om réttelse av fel, vii) i artikel 13 be-
stimmelser om registrerings giltighet och fornyelse; viii) i artikel 14 atgirder som vidtas nér
tidsfrister inte iakttas; ix) i artikel 15 bestimmelsen om skyldighet att iaktta Pariskonvention-
en; x) 1 artikel 16 bestimmelsen om serviceméarken; xi) i artiklarna 17-19 begiran om anteck-
ning av licens, begiran om éndring eller aterkallande av licens samt verkningar av att licens
inte antecknas; xii) 1 artikel 21 om yttrande i samband med avsikt om avslag samt xiii) i artikel
23 bestdmmelsen om att forsamlingen dndrar tillimpningsforeskrifterna. (i friga om delege-
ring av befogenheter att ingd fordrag se t.ex. GrUU 14/2010 rd, GrUU15/1994 rd, GrUU
16/2004 rd och GrUU 19/2010 rd). Konventionsbestimmelser som inverkar indirekt pa inne-
héllet i och tillimpningen av de materiella bestimmelser som hor till omradet for lagstiftning-
en har ocksa ansetts hora till omradet for lagstiftningen (GrUU 6/2001 rd, s. 2, GrUU 24/2001
rd, s. 2). Enligt regeringens uppfattning &r atminstone artikel 1, dér de begrepp som anvénds i
konventionen definieras, en konventionsbestimmelse med indirekt verkan.

Enligt artikel 22.1 a i Singaporekonventionen innehéller tillimpningsforeskrifterna bestim-
melser om regler som géller i) omsténdigheter som denna konvention uttryckligen anger att de
ska vara foreskrivna i tillimpningsforeskrifterna; ii) detaljer som har betydelse for tillamp-
ningen av bestimmelserna i denna konvention samt iii) administrativa krav, omstiandigheter
eller handlaggningsfragor. Samtliga tillimpningsforeskrifter ar dock inte av sadan karaktar att
de endast anger tekniska detaljer, utan vissa regler kan anses vara séddana att de enligt den 1
Finland radande uppfattningen hor till omradet for lagstiftningen och forutsétter ddrmed riks-
dagens godkdnnande. Grundlagsutskottet on har 1 sitt utlaitande GrUU 19/2010 rd bedémt be-
hovet av riksdagens samtycke i frdga om genomférandebestimmelser som hor till omradet for
lagstiftningen pé det sitt som anges nedan.

Enligt regeringens uppfattning hor &tminstone foljande bestémmelser i tillimpningsforeskrif-
terna till omradet for lagstiftningen: 1) forkortade begrepp (regel 1), ii) bestimmelsen om att
en kommunikation till myndigheten inte far avslds pa grund av underlatenhet att ange ett
nummer eller ndgot annat sétt for identifikation, utom i frdga om ansdkningar som getts in i
elektronisk form. (regel 2.3), iii) delvis bestimmelserna om detaljer i ansdkan vad géller tre-
dimensionellt marke, hologrammirke, rorelsemérke, fargmérke, positionsmarke samt ljudsig-
nal (regel 3.4-9), iv) bestimmelsen om berdkningen av den tidsfrist som avses i artikel 4(3)(d)
Singaporekonventionen (regel 4.2) v) bestimmelser om detaljer i samband med att krav gal-
lande ingivningsdagen inte iakttas samt vid rattelse (regel 5.1 och 5.2) vi) bestimmelserna om
den tidsfrist vid tillimpningen av artikel 13(1)(c), under vilken en begéran om férnyelse kan
ges in och fornyelseavgiften betalas (regel 8) samt vii) bestimmelsen om forldngning av tids-
fristen enligt artikel 14(2)(i) med en skailig tid fran dagen for ingivandet (regel 9.1).

Behandlingsordning
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Det finns skal att granska fragan om behandlingsordningen for godkdnnande av de avtalsbe-
stimmelser som hor till Finlands behorighet med hénsyn till huruvida det dr fraga om en ur
suverdnitetssynpunkt betydande dverforing av behorighet till ett internationellt organ.

Enligt bestdmmelserna i grundlagens 94 § 2 mom. och 95 § 2 mom. ska beslut som med hén-
syn till Finlands suverénitet giller betydande 6verforing av behdrighet till Europeiska unionen
eller till en internationell organisation eller institution godkdnnas med minst tva tredjedelar av
de avgivna rosterna. Daremot kan det med enkel majoritet fattas beslut om godkénnande och
ikraftsdttande av internationella forpliktelser som innebér dverforing av annan dn betydande
behorighet (GrUB 9/2010 rd - RP 60/2010 rd). Med tanke pé suverénitet dr dverforingen av
behorighet till forsamlingen enligt artikel 23 i Singaporekonventionen nér det géller att dndra
tillimpningsforeskrifterna till konventionen av central betydelse. I forsamlingen finns enligt
artikel 25 1 konventionen representerade alla fordragsslutande parter, dvs. dven Finland efter
att Finland har anslutit sig till Singaporekonventionen. Enligt artikel 23.4 ska forsamlingen
striva efter att fatta sina beslut enhélligt. Om beslut inte kan fattas med enhéllighet, ska den
ifrdgavarande frdgan avgoras genom omrostning.

Grundlagsutskottet har i sitt utlaitande (GrUU 19/2010 rd) bedomt suverénitetsfragan i sam-
band med Genéveakten till Haagkonventionen om internationell registrering av industriella
monster, som motsvarar den nu foreliggande Singaporekonventionen. Genom de aktuella till-
lampningsforeskrifterna regleras detaljer i Gen¢veakten. Beslut om éndringar i tillimpningsfo-
reskrifterna fattas av en forsamling, pad motsvarande sétt som i fraga om tillimpningsforeskrif-
terna till Singaporekonventionen. Utskottet konstaterar for det forsta att det i tillimpningsfore-
skrifterna ingér en del regler som hor till omradet for lagstifiningen och som &r materiella till
sin natur. Enligt utskottets syn ingér de aktuella regler som hor till omradet for lagstiftningen
inte 1 konventionsstrukturens kirna. Utskottet faster i sitt utldtande ocksé uppmarksamhet vid
att konventionen i sin helhet giller ett snévt specialomréde, sd den kommer att spela en i det
nidrmaste indirekt roll for enskilda ménniskor. Dédrmed var det enligt utskottets syn inget pro-
blem ur suverdnitetssynvinkel att forsamlingen gavs behorighet att dndra tillimpningsfore-
skrifterna. Tillampningsforeskrifterna kunde antas med enkel majoritet.

Tillampningsforeskrifterna till Singaporekonventionen dr mer detaljerade &n sjdlva konvent-
ionens bestdimmelser och i dem bestdims om bland annat detaljer som 4r nyttiga med tanke pé
konventionens bestimmelser. De bestdmmelser som finns i tillimpningsforeskrifterna &r
framst sddana regler som kompletterar och preciserar den huvudsakliga konventionen och som
ar nodvandiga med tanke pa den praktiska tillimpningen av konventionens bestimmelser. I
tillimpningsforeskrifterna dr det saledes inte fraga om sjdlvstdndiga avtalsforpliktelser, utan
de innehaller underordnade preciseringar till konventionen (GrUU 45/2000 rd, s. 7/1). Be-
stimmelserna 1 tillimpningsforeskrifterna géiller frémst detaljer i varumérkesregistreringen
och hor inte till kirnomréadet i avtalshelheten. Singaporekonventionen géller overlag ett smalt
fackomrade och har betydelse frémst for nédringsidkare som utnyttjar varumérkesskydd. For
enskilda personer kan Singaporekonvention och dess tillimpningsforeskrifter bedomas ha
niarmast indirekt betydelse. Regeringen hénvisar till grundlagsutskottets utlatande (GrUU
19/2010 rd) och anser att delegeringen av befogenheter att dndra tillimpningsforeskrifterna till
forsamlingen, av de skdl som anfors ovan, inte dr problematiskt med tanke pa suverdniteten
(se d&ven RP 161/2000 rd och dartill anknutna GrUU 45/2000 rd samt RP 45/2015 rd).

Dessutom ansag grundlagsutskottet i sitt utlaitande om Genéveakten, som det hdnvisas till
ovan, att tillampningsforeskrifterna till akten ska sdttas i kraft nationellt, eftersom &ndringar i
tillimpningsforeskrifterna i framtiden inte lingre kommer att behandlas av riksdagen. Till-
lampningsforeskrifterna bor dessutom publiceras tillsammans med Genéveakten i Finlands
forfattningssamlings fordragsserie i enlighet med 8 § i lagen om Finlands forfattningssamling.
I fortsdttningen kan &ndringar 1 tillimpningsforeskrifterna enligt utskottets mening tillkénna-
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ges allménheten genom ett meddelande i forfattningssamlingens fordragsserie enligt 9 § 2
mom. i lagen om Finlands forfattningssamling. Avsikten ar att forfara pa motsvarande satt i
fraga om tillimpningsforeskrifterna till Singaporekonventionen.

Utifrdn det som anfors ovan innehéller Singaporekonventionen eller dess tillimpningsfore-
skrifter inga bestimmelser som géller grundlagen pa det sétt som avses i 94 § 2 mom. eller 95
§ 2 mom. i grundlagen. Singaporekonventionen och dess tillimpningsforeskrifter kan enligt
regeringens uppfattning godkidnnas med enkel majoritet, och forslaget om séttande i kraft av
dem kan antas i vanlig lagstiftningsordning.

Med stod av vad som anforts ovan och i enlighet med 94 § i1 grundlagen foreslas att

riksdagen godkdnner den i Singapore den 16 mars 2006 ingdngna Singaporekonvent-
ionen om varumdrkesrdtt och dess tillimpningsforeskrifter som aves i artikel 22 i kon-
ventionen.

Med stdd av vad som anforts ovan och eftersom Singaporekonventionen och tillimpningsfore-

skrifterna till konventionen innehéller bestimmelser som hor till omréadet for lagstiftningen f6-
reldggs riksdagen samtidigt foljande lagforslag
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Lagforslag

Varumirkeslag
I enlighet med riksdagens beslut foreskrivs:
1 kap.
Allméanna bestimmelser
1§
Tilldmpningsomrade
I denna lag finns bestimmelser om varumérken samt kollektiv- och kontrollmérken.

28
Definitioner

I denna lag avses med

1) varumdrke ett tecken som i niringsverksamhet anvénds som kdnnetecken for varor och
tjénster och till vilket ensamrétt har forvarvats i enlighet med bestimmelserna i denna lag,

2) EU-varumdrke ett sadant varumérke som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och ré-
dets forordning (EU) 2017/1001 om EU-varumirken, nedan forordningen om EU-
varumarken,

3) kollektivmdrke ett varumirke som &r avsett att anvandas 1 naringsverksamhet som bedrivs
av medlemmar av innehavaren av kollektivmarket,

4) kontrollmdrke ett varumirke som &r avsett att anvindas for varor och tjénster som é&r fo-
remadl for kontroll eller 6vervakning,

5) internationella byrdn den internationella byran for intellektuell dganderdtt hos Vérldsor-
ganisationen for den intellektuella d4ganderatten (WIPO),

6) internationell registrering en varuméarkesregistrering som gjorts av internationella byran.

2 kap.
Ensamritt till varuméarken

38§
Ensamrdtt genom registrering

Ensamritt till varumarken forvéarvas genom att varumarket registreras i det varuméarkesregis-
ter som fors av Patent- och registerstyrelsen eller genom att en internationell registrering god-
kénns som géllande i Finland.

Bestdmmelser om ensamritt till EU-varumérken finns i forordningen om EU-varumérken.

438

Ensamrdtt genom inarbetning
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Ensamritt till varumérken kan férvarvas utan registrering nér varumarket har blivit inarbe-
tat. Ett varumérke ska anses inarbetat, nir det i sin omséttningskrets i Finland &r allmént ként
som tecken for innehavarens varor eller tjénster.

58
Ensamrdttens innebord

I ndringsverksamhet far inte utan varumirkesinnehavarens samtycke som kénnetecken for
varor eller tjdnster anvéindas

1) ett tecken som &r identiskt med ett registrerat eller inarbetat varumérke for varor eller
tjdnster av samma slag,

2) ett tecken som medfor risk for forvéxling hos allminheten pa grund av att det ar identiskt
med eller liknar ett registrerat eller inarbetat varumérke for varor eller tjénster av samma eller
liknande slag,

3) ett tecken som é&r identiskt med eller liknar ett varumérke som é&r vélként i Finland, obero-
ende av om tecknet anvénds for varor eller tjdnster av samma eller liknande slag, om

a) en ogrundad anvindning av tecknet innebér en otillborlig fordel genom det vilkianda va-
rumarkets séarskiljningsformaga eller anseende, eller

b) en ogrundad anvindning av tecknet &r till skada for det vdlkdnda varumérkets sarskilj-
ningsformaga eller anseende.

6§
Varumdrkesinnehavarens i ensamrdtten ingdende rdtt att forbjuda anvindningen av tecknet

Varumaérkesinnehavaren har rétt att forbjuda anvindningen av ett sddant tecken som avses 1
5 § i néringsverksamhet, om

1) tecknet anvénds pa varor eller i friga om tjadnster eller pa varors forpackningar,

2) varor bjuds ut till forsdljning, sldpps ut pa marknaden eller lagras for att utbjudas till for-
séljning eller sldppas ut pa marknaden under tecknet,

3) tjanster bjuds ut eller tillhandahéalls under tecknet,

4) varor importeras eller exporteras under tecknet,

5) tecknet anvinds i affarshandlingar eller vid marknadsforing,

6) tecknet anvénds som firma eller del av firma,

7) tecknet anvinds pa nadgot annat motsvarande sétt.

Varumirkesinnehavaren har dessutom ratt att forbjuda anvandningen av ett sddant tecken
som avses i 5 § 1 jamforande reklam, om forfarandet skulle strida mot 2 a § i lagen om otill-
borligt forfarande i naringsverksamhet (1061/1978).

Varumaérkesinnehavaren har dessutom rétt att forbjuda atgérder som forbereder for intréng i
varumérket.

Bestimmelser om ensamrétt vid transitering finns i 7 §.

78§
Transitering

Innehavaren av ett registrerat varumérke har ritt att forbjuda tredje man att i samband med
ndringsverksamhet fora in varor fran tredje land till Finland, 4&ven om varorna inte dvergar i fri
omsittning, om varorna ar forsedda med ett tecken som dr identiskt med det varuméirke som
registrerats for sddana varor eller ett tecken som till sina vésentliga egenskaper inte kan sér-
skiljas frén ett sddant varumérke.
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Den ritt som foreskrivs i 1 mom. upphor, om den som deklarerar eller innehar varorna visar
att innechavaren av det registrerade varumarket inte har ratt att forbjuda att varorna sléapps ut pa
marknaden i det land som é&r varornas slutliga destination.

8§
Begrinsningar av ensamrdtten

Ensamritt till varumérke hindrar inte att ndgon annan i niringsverksamhet, i enlighet med
god affarssed, anvinder

1) sitt namn eller sin adress, nir det ar friga om en fysisk person,

2) ett tecken som beskriver varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, anvindningsan-
damal, varde eller geografiska ursprung, tidpunkten for nir varorna framstéllts eller tjdnsterna
utfors eller andra egenskaper hos varorna eller tjdnsterna,

3) ett tecken som annars saknar sérskiljningsformaga, eller

4) ett varumérke for identifiering av varor eller tjénster som varumérkesinnehavarens varor
eller tjénster eller vid hénvisning till dem som varumérkesinnehavarens varor eller tjénster,
ndr anvandningen av varumarket behovs for att ange varornas eller tjdnsternas anvandnings-
andamal eller av annat motsvarande skal.

93§
Konsumtion av ensamrdtten

En varumérkesinnehavare fér inte forbjuda anvéndning av ett tecken pa varor som innehava-
ren, eller ndgon annan med innehavarens samtycke, slippt ut pd marknaden under tecknet
inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet.

Trots vad som foreskrivs i 1 mom. far en varumirkesinnehavare forbjuda anvéndning av
tecknet pd varor, om innehavaren har en grundad anledning att motsétta sig senare tillhanda-
héllande eller utslippande pd marknaden av varorna. En varumirkesinnehavare kan forbjuda
anvindning av tecknet sirskilt om varornas skick har dndrats eller kvalitet forsdmrats efter att
de slappts ut pa marknaden.

10§
Atergivande av varumdirken i vissa publikationer

Forldaggare av lexikon, uppslagsverk, larobocker och andra motsvarande publikationer ska
pa begiran av innehavaren av ett registrerat varumaérke se till att varumérket inte aterges i pub-
likationen utan att det framgér att varumérket &r registrerat. Skyldigheten att informera kan
anses fullgjord, nér symbolen ® anges i samband med varumarket.

Vad som foreskrivs i 1 mom. tillimpas ocksa pa spridning av publikationer via datanit eller
pa nagot annat elektroniskt sétt.

Om forldggaren av en publikation férsummar sin skyldighet att informera enligt 1 mom. &r
forldggaren skyldig att pa egen bekostnad se till att en réttelse publiceras pa det sitt och i den
omfattning som &r skéligt.

3 kap.
Forutsittningar for forvirv av ensamriitt

11§
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Tecken som utgor ett varumdrke

Som varumirke kan vilket tecken som helst registreras, om

1) tecknet 1 néringsverksamhet kan sérskilja varumérkesinnehavarens varor eller tjanster
fran ndgon annans varor eller tjanster, och

2) tecknet kan aterges i Varuméirkesregistret pa ett sddant sitt att myndigheterna och allmén-
heten klart och tydligt kan avgora foremalet for det skydd som varumérkesinnehavaren fatt.

Ett tecken anses inte ha sérskiljningsformaga om det

1) kan beskriva varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, anvindningsdndamal, virde
eller geografiska ursprung, tidpunkten for ndr varorna framstéllts eller tjénsterna utfors eller
andra egenskaper hos varorna eller tjansterna,

2) har blivit en i ndringsverksamhet allmént anvénd beteckning pé varan eller tjansten, eller

3) pa annat sétt i ndringsverksamhet inte kan sérskilja varuméarkesinnehavarens varor eller
tjanster fran ndgon annans varor eller tjanster.

Genom inarbetning kan ensamrétt forvirvas dven till ett annat tecken én ett sddant som av-
ses i1 mom.

Inte heller genom inarbetning kan ett sddant tecken vara ett varumérke som utgdrs av enbart
en form eller annan egenskap som

1) foljer av varans eller tjénstens art,

2) kravs for att uppna ett tekniskt resultat, eller

3) inverkar vésentligt pa varans eller tjénstens vérde.

12§
Absoluta grunder for avslag och ogiltigforklaring

Ett varumaérke far inte registreras, eller om det har registrerats, ska det ogiltigforklaras, om

1) tecknet inte kan aterges i varumérkesregistret pa det sétt som angesi 11 § 1 mom. 2 punk-
ten,

2) tecknet enligt 11 § 4 mom. inte kan vara ett varumarke,

3) tecknet inte har sérskiljningsformaga i enlighet med 11 § 1 mom. 1 punkten och 11 § 2
mom.,

4) varumérket strider mot lag, allmén ordning eller god sed,

5) varumérket &r dgnat att vilseleda allménheten,

6) det i tecknet utan behorigt tillstidnd tagits in ett statsvapen, en statsflagga eller nagot annat
statsemblem, ett finskt kommunalt vapen eller en internationell, mellanstatlig organisations
flagga, vapen eller annat emblem eller kdnnetecken eller ndgot annat skyddat kénnetecken
som baserar sig pa en internationell dverenskommelse som ar forpliktande for Finland,

7) det i tecknet utan behorigt tillstind tagits in en officiell kontroll- eller garantlbeteckmng
eller kontroll- eller garantistimpel for varor som ar foremal for det varumérke som registre-
ringen avser eller for varor som liknar dessa,

8) det i tecknet utan behdrigt tillstand tagits in nagot sddant som, om det tas in i tecknet, kan
leda till risk for att allménheten forvéaxlar varumérket med ett sddant tecken, en sddan flagga,
ett sadant vapen, ett sddant emblem, ett sddant kdnnetecken eller en sddan stimpel som avses i
6 eller 7 punkten,

9) varumaérket inte fr registreras enligt ndgon bestimmelse om skyddet for sddana skyddade
ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar som &r skyddade i Finland eller i Euro-
peiska unionen, skyddet av traditionella uttryck nér det géiller viner eller skyddet for garante-
rade traditionella specialiteter,

10) tecknet motsvarar eller till vdsentliga delar imiterar véxtsortsbendmningen pa en vaxt-
sort som &r skyddad i Finland eller Europeiska unionen och de varor och tjénster som varu-
mérkesansokan eller varumérkesregistreringen omfattar dr av samma eller néra slédkt med
vaxtsorten,
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11) det i varumarkesregistret redan finns en tidigare ansékan om eller registrering av ett kol-
lektivmarke som giller ett identiskt tecken for varor eller tjdnster av samma slag,

12) det i varumirkesregistret redan finns en tidigare ansdkan om eller registrering av ett
kontrollmérke som géller ett identiskt tecken for varor eller tjdnster av samma slag, eller det i
varumarkesregistret har funnits en sddan kontrollméarkesregistrering och dess giltighet har gétt
ut pa grund av att registreringen inte har fornyats.

Ett varumirke ska ogiltigforklaras ocksa om sdkanden har gjort registreringsansdkan i ond
tro.

Ett varumérke far inte vigras registrering med stdd av 1 mom. 3 punkten, om varumérket
fore ansokningsdagen genom anvéndning forvérvat sdrskiljningsformaga i sin omséttnings-
krets som tecken for varumérkessdkandens varor eller tjanster. Ett varumérke fér inte ogiltig-
forklaras med stod av 1 mom. 3 punkten, om varumirket fére den dag da ansokan eller talan
om ogiltigforklaring blev anhédngig p&d motsvarande sétt har forvéarvat sirskiljningsforméga
genom anvindning.

13§
Relativa grunder for avslag och ogiltigforklaring

Ett varumirke far inte registreras, eller om det har registrerats, ska det ogiltigforklaras, om

1) tecknet ar identiskt med ett dldre registrerat eller inarbetat varumirke for varor eller tjans-
ter av samma slag,

2) tecknet medfor risk for forvéxling hos allmédnheten pa grund av att det &r identiskt med el-
ler liknar ett dldre registrerat eller inarbetat varumérke for varor eller tjdnster av samma eller
liknande slag,

3) tecknet &r identiskt med eller liknar ett dldre varumérke som &r vdlkédnt i Finland eller i
Europeiska unionen, oberoende av om tecknet anvinds for varor eller tjanster av samma eller
liknande slag, om

a) en ogrundad anvindning av tecknet innebér en otillborlig fordel genom det vilkénda va-
rumarkets sarskiljningsformaga eller anseende, eller

b) en ogrundad anvindning av tecknet &r till skada for det vdlkdnda varumérkets sarskilj-
ningsforméga eller anseende,

4) registreringen medfor risk for att allmédnheten forvixlar varumérket med en annan ni-
ringsidkares éldre skyddade firma, bifirma, dverséttning av firman till ett annat sprék eller se-
kundairt kénnetecken

a) som har samma eller liknande verksamhetsomrdde som de varor eller tjinster som ingér i
varu- och tjansteforteckningen,

b) som dr mycket vél inarbetat och allmént kidnt och anvindningen av ett liknande varu-
mérke skulle innebéra olémpligt utnyttjande av firmans goodwill, eller

¢) som é&r inarbetat och anvéndningen av ett liknande varumérke uppenbart skulle minska
firmans goodwill med tanke pé& verksamhetens sirart,

5) dess anvédndning skulle gora intrdng i 1 § i upphovsrittslagen (404/1961) avsedd dldre
upphovsritt till ett verk eller 1 49 a § i den lagen avsedd éldre ratt att forfoga 6ver ett fotografi,

6) dess anvindning skulle gora intrdng i ndgon annans dldre monsterrétt,

7) det uppfattas som nagon annans éldre namn eller portrétt, om inte namnet eller portrittet
uppenbarligen syftar pd ndgon sedan lénge avliden,

8) varumérkesinnehavarens agent ansoker om registrering av varumérket i eget namn utan
innehavarens tillstdnd, om det inte finns ett giltigt skal till registreringen,

9) en ansdokan om ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning i enlighet med den un-
ionslagstiftning eller finska lagstiftning som géller skydd for ursprungsbeteckningar eller geo-
grafiska beteckningar har l&mnats in fore varumérkets ansdkningsdag eller prioritetsdag, under
forutsattning att beteckningen senare registreras och registreringen ger ritt att forbjuda an-
vindningen av ett yngre varumérke.
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Ett varumérke fér inte heller registreras om varumirket kan forvixlas med ett dldre varu-
mérke som dr skyddat utomlands, under forutséttning att skanden gjort registreringsansokan i
ond tro.

Med édldre varumérke avses i 1 mom. 1-2 punkten foljande varumaérken:

1) ett nationellt varumérke eller en nationell varumérkesansdkan som har tidigare ansok-
ningsdag eller som annars har tidigare prioritet,

2) ett varumarke som &r inarbetat pa anséknings- eller prioritetsdagen,

3) ett EU-varumérke eller en ansdkan om EU-varumirke som har tidigare ansokningsdag el-
ler som annars har tidigare prioritet,

4) ett EU-varumirke som har ett i artikel 39 eller 40 i forordningen om EU-varumérken f6-
reskrivet foretradde framfor ett nationellt varumérke eller en internationell registrering som de-
signerar Finland, eller

5) en sadan internationell registrering dir Finland eller Europeiska unionen designeras som
har tidigare registreringsdag eller anteckningsdag for begiran om territoriell utstrickning eller
som annars har tidigare prioritet.

Ett varumirke kan registreras oberoende av 1 mom. 1-8 punkten och 2 mom., om den vars
ratt berors ger sitt samtycke till det. Ett varumérke ogiltigforklaras inte med st6d av 1 mom. 1-
9 punkten, om den vars ratt berors har gett sitt samtycke.

14 §
Foretrdde for tidigare rdttsgrund

Om flera gor ansprak pa ensamritt till sidana varuméarken som pa det séitt som avsesi5 § ar
identiska eller liknande, ska den ha foretrdde som kan &beropa den tidigaste réttsgrunden.

15§
Verkan av varumdrkesinnehavarens passivitet

Ensamritten till ett varumarke géller vid sidan av ett dldre varumarke, om

1) registrering av det yngre varumaérket har sokts i god tro eller det yngre inarbetade tecknet
har tagits i bruk i god tro, och

2) innehavaren av det dldre varumaérket inte har vidtagit atgérder for att forhindra anvénd-
ningen av det yngre varumaérket inom fem &r frén det att innehavaren fick kdnnedom om att
det yngre varumarket anvands.

Om det yngre varumirke som har registrerats senare har anvénts endast for en del av de va-
ror eller tjanster for vilka det ar registrerat, giller den senare ensamritten anviandning av va-
rumirket endast i frdga om dessa varor eller tjénster.

4 kap.
Registrering av varumérken
Ansokningsforfarandet
16 §
Ansokan om registrering
Ansokan om registrering av ett varumérke gors hos Patent- och registerstyrelsen via e-
tjénsten. Patent- och registerstyrelsen kan av sérskilda skél godkénna att ansdkan l&dmnas in i

pappersform.
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Ansdkan om registrering ska innehélla

1) skandens identifikationsuppgifter,

2) en forteckning over de varor eller tjanster for vilka registrering soks, och

3) en beskrivning av tecknet som uppfyller de krav som anges i 11 § 1 mom. 2 punkten.

Den dag da sdkanden ldmnar in en ansdkan som uppfyller de krav som anges i 2 mom. till
Patent- och registerstyrelsen och betalar ansokningsavgiften anses vara varumérkets ansok-
ningsdag.

Varumirkesansokan kan ocksd lamnas in pa engelska. D& ska sokanden vilja finska eller
svenska som handldggningssprék for ansokan.

17 §
Klassificering av varor och tjdnster

Pé klassificeringen av varor och tjénster tillimpas den pé ansokningsdagen for registrering-
en géllande utgavan och revisionen av det genom Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957
om internationell klassificering av varor och tjénster vid registrering av varumérken upprit-
tade klassificeringssystemet (Niceklassificeringen).

Sokanden ska klassificera och gruppera de varor och tjdnster for vilka registrering soks en-
ligt Niceklassificeringen pa ett tydligt och exakt sétt, sd att omfattningen av det sokta skyddet
kan faststéllas utifrén detta.

Allménna termer, inbegripet de allménna beteckningarna pé klassrubrikerna i Niceklassifi-
ceringen, anses ticka alla varor eller tjanster som beteckningens eller termens bokstavliga in-
nebdord tydligt omfattar.

18 §
Prioritet som grundar sig pd utldndsk ansokan

En i Finland gjord ansdkan om registrering av ett varumirke anses ha gjorts samtidigt som
en ansOkan om EU-varumirke eller en ansdkan som gjorts i en annan stat, om ansékan om re-
gistrering av varumérket gors i Finland inom sex ménader réknat fran det att ansokan om EU-
varumirke gjordes eller ansdkan gjordes i en sddan annan stat som dr ansluten till Pariskon-
ventionen for skydd av den industriella d4ganderétten (FordrS 43/1975) eller till avtalet om
upprattande av Viarldshandelsorganisationen (FordrS 5/1995). Vad som i detta moment fore-
skrivs tillimpas ocksd, om registrering av ett varumérke sokts i en sddan ansdkan utomlands
som Patent- och registerstyrelsen av sérskilda skil anser vara jamforbar med ansékan som
gjorts 1 en fordragsslutande stat.

For att fa prioritet enligt 1 mom. ska sdkanden skriftligt begidra detieni 16 § 1 mom. av-
sedd ansokan och samtidigt meddela var och nér den ansdkan gjorts som ska ligga till grund
for prioritet samt s& snart som mdjligt ange dess ansokningsnummer. Om prioriteten inte gél-
ler alla varor eller tjénster, ska sokanden dessutom ange vilka varor eller tjénster den géller.

Prioritet kan grunda sig endast pa den forsta i 1 mom. avsedda registreringsansokan.

19§
Prioritet som grundar sig pd visning pd internationell utstdllning
Om sodkanden forsta gdngen anvént ett varumérke for en vara eller tjanst som forevisats pa

en internationell utstdllning och varumaérkesregistrering soks inom sex manader fran den dag
dé varan eller tjénsten forst utstilldes, ska ansokan anses gjord den ndmnda utstéllningsdagen.
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Begiran om prioritet ska framstéllas i en i 16 § 1 mom. avsedd ansdkan. Samtidigt ska det
anges ndr och hur varan eller tjdnsten stdlldes ut. Om prioriteten inte géller alla varor eller
tjénster, ska sokanden dessutom ange vilka varor eller tjénster den géller.

20§
Delning av ansékan eller registrering

En varumérkesansdkan kan pd begéran av varumérkessokanden delas i tva eller flera sepa-
rata ansokningar. Som ansdkningsdag for delade ansokningar betraktas ansdkningsdagen for
den ursprungliga ans6kan. Om en del varor eller tjénster i den ursprungliga ansdkan har priori-
tet som har erhéllits fore ansdkningsdagen, foljer prioriteten dessa varor eller tjanster vid del-
ningen.

Vad som i 1 mom. foreskrivs om delning av en ansdkan tillimpas ocksé pé delning av en re-
gistrering. Det dr dd varumérkesinnehavaren som kan begéra delning.

21§
Handlédggningen av bristfilliga ansékningar

Om ansokan inte uppfyller de villkor som anges i 16—19 § eller om registreringen ar forenad
med en avslagsgrund enligt 12—13 §, ska Patent- och registerstyrelsen sétta ut en tvd manaders
tidsfrist for avhjilpande av bristen, givande av utlatande och presentation av utredning.

Om sokanden inte inom utsatt tid ger utlatande, presenterar utredning eller avhjélper bristen,
forfaller ansokan till de delar den omfattas av uppmaningen. Till s6kanden skickas med-
delande om att ansokan forfallit. Meddelandet utgdr inte ett Gverklagbart beslut.

Om det finns hinder for registrering dven efter det att sokanden gett utlatande eller presente-
rat utredning, avslas ansokan till dessa delar. Patent- och registerstyrelsen kan dock ge en ny
uppmaning, om det finns skal till det.

22§
Aterupptagande av en ansékan som forfallit
Handldggningen av en ansokan som forfallit kan fortsétta, om skanden inom tvd ménader
fran utgangen av tidsfristen for avhjdlpande av brist, givande av utldtande och presentation av
utredning
1) begir att handlaggningen fortsétter,

2) i samband med begéran ger utldtande, presenterar utredning eller avhjélper bristerna, och
3) i samband med begéran betalar den avgift som faststéllts for aterupptagande av ansokan.
23§

Anmdrkningar fran tredje man

Tredje mén kan fore registreringen av ett varumérke framstilla anmérkningar om dess regi-
strerbarhet hos Patent- och registerstyrelsen. Den som framstéller en anmérkning blir inte part
i registreringsforfarandet.

24§

Registrering av varumdrke och offentliggorande av registrering
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Om en ansokan uppfyller de villkor som anges i denna lag, ska Patent- och registerstyrelsen
registrera varumaérket och offentliggora registreringen pé sin webbplats eller pé ett annat all-
mént tillgdngligt sétt.

25§
Andring av tecken

I ett tecken kan det pé& begéran av varumérkessokanden eller varumérkesinnehavaren goras
sddana obetydliga dndringar som inte dndrar dess helhetsintryck.

26§
Varumdrkesregistrets innehdll, behandlingen av personuppgifter och utlimnande av uppgifter

Patent- och registerstyrelsen for ett varumérkesregister i vilket antecknas uppgifter som in-
gér 1 de ansokningar och handlingar som ldmnats in, de identifikations- och kontaktuppgifter
avseende personer som behovs for handldggningen av varumarken, uppgifter om sékta och re-
gistrerade varumarken, uppgifter om varumarkens giltighet och omfattning samt uppgifter om
atgarder som géller varumarken och varumarkesansokningar.

Patent- och registerstyrelsen behandlar identifikations- och kontaktuppgifterna avseende
personer i varumérkesregistret i foljande syften:

1) hantering av varumérken och varumérkesansokningar pa det sétt som foreskrivs i denna
lag,

2) genomforande av forfaranden som géller varumérken pé det sitt som foreskrivs i denna
lag,

3) kommunikation med s6kande och andra parter i forfarandet, och

4) utarbetande av beréttelser och forande av statistik.

Oberoende av bestimmelserna i 13 § 2 mom. och 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999) har var och en ritt att f& kopior fran varumérkesregist-
ret samt uppgift om varumarkessokandens eller varuméarkesinnehavarens namn och hemort via
ett offentligt datanit som enskild sdkning.

27§
Avforande av registreringar och anteckningar

Oberoende av bestdimmelserna i 50 § 2 mom. och 51 § 2 mom. i forvaltningslagen
(434/2003) kan Patent- och registerstyrelsen avfora en registrering eller en anteckning som
gjorts i registret och avgora saken pa nytt till nackdel for varumirkesinnehavaren utan dennes
samtycke, om registreringen eller anteckningen baserar sig pé ett uppenbart sakfel, fel i forfa-
randet eller skrivfel. Registreringen eller anteckningen ska avforas inom tva ménader fran det
att registreringsansokan bifolls eller registeranteckningen gjordes.

Om Patent- och registerstyrelsen fran den internationella byran far ett meddelande om en in-
ternationell registrering som ger skydd fore den dag da den nationella registrering som skyd-
dar samma tecken blir géllande och de varor eller tjanster som den internationella registrering-
en omfattar &r helt eller delvis av samma slag som de som den nationella registreringen omfat-
tar, ska Patent- och registerstyrelsen undanrdja sitt beslut om den nationella registreringen och
avgora drendet pa nytt.

Vad som foreskrivs i 2 mom. tillimpas pa motsvarande sétt, om Patent- och registerstyrelsen
fran Europeiska unionens immaterialrdttsmyndighet (EU:s varumdrkesmyndighet) fér ett
meddelande om en ansdkan om EU-varumérke eller om en i 102 § avsedd omvandling.
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28 §
Ombud

I varumérkesregistret kan det antecknas ett ombud som har rétt att foretrdda varumérkesso-
kanden eller varumérkesinnehavaren i drenden som géiller varumérket och som har ritt att for
sokanden eller innehavaren ta emot delgivning av stimning, kallelser och andra handlingar i
mal och drenden som géller varuméarket, med undantag av stimning i brottmal och foreldg-
gande for part att infinna sig personligen infér domstol. Ombudet kan dven vara en samman-
slutning.

En varumérkessokande eller varumérkesinnehavare som inte har hemvist inom Europeiska
ekonomiska samarbetsomrédet ska ha ett i 1 mom. avsett ombud som har hemvist inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsomradet.

Om inte en 1 2 mom. avsedd varumérkessokande eller varuméarkesinnehavare har ett pa be-
horigt sitt befullmédktigat ombud, ska Patent- och registerstyrelsen under s6kandens eller in-
nehavarens senast uppgivna adress foreldgga denne att inom en tidsfrist pa tva manader an-
méla ett ombud, vid dventyr av att ansdkan annars anses ha blivit aterkallad eller att varumér-
ket avfors ur varumarkesregistret.

En invidndare som inte har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet ska ha
ett ombud som har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet och som foretra-
der invéndaren i invindningsérendet. Annars anses invéindningen inte ha gjorts.

En sokande av upphédvande eller ogiltigforklaring som inte har hemvist inom Europeiska
ekonomiska samarbetsomrédet ska ha ett ombud som har hemvist inom Europeiska ekono-
miska samarbetsomradet och som foretradder s6kanden i det drende som géller upphévande el-
ler ogiltigforklaring. Annars anses ansdkan inte ha ldmnats in.

Om en sadan innehavare av en internationell registrering som inte har hemvist inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsomradet vill ge ett utldtande till Patent- och registerstyrelsen, ska
innehavaren anvénda ett ombud som har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
radet.

Med avvikelse fran 12 § 1 mom. i forvaltningslagen kan Patent- och registerstyrelsen begéra
att ombudet ldmnar in en fullmakt, om det finns sérskild anledning att misstdnka att ombudet
saknar behorighet eller att ombudets behorighet inte ar tillrackligt omfattande.

29§
Omsesidighet och intyg om utliindsk registrering

Ett varumérke som &r registrerat i en annan stat kan dmsesidigt registreras i Finland sa som
det ar registrerat i den andra staten, om registreringen inte strider mot 11-13 § och varumérket
inte har forlorat sin sirskiljningsforméga.

Oberoende av 1 mom. fir det vid registrering av utlandskt varumérke pé basis av Omsesi-
dighet goras obetydliga dndringar i tecknet, om de inte dndrar dess helhetsintryck.

Om varumérkesregistrering soks av en person som inte idkar néring i Finland, ska ansdkan
atfoljas av ett intyg om att sokanden fatt ett identiskt tecken for varor eller tjanster av samma
slag registrerat i den stat dir sokanden idkar néring eller har sin hemvist eller vars medborgare
sOkanden ér.

Ett intyg som avses i 3 mom. krivs dock inte, om motsvarande utredning inte krdvs i den
andra staten av den som &r finsk medborgare eller som har hemvist eller som idkar néring hir.

30 §

Registreringens varaktighet och fornyelse av registrering

246



RP 201/2018 rd

Registreringen av ett varumirke géller i tio &r frdn ansdkningsdagen. En fornyelse av regi-
streringen géller i tio ar och borjar gilla dagen efter den dag da registreringen upphdrde att
gilla.

Patent- och registerstyrelsen underrittar varumérkesinnehavaren om att registreringen upp-
hor att gélla minst sex manader fore registreringsperiodens utgang. En utebliven underrittelse
paverkar dock inte utgangen av registreringens giltighetstid. En registrering kan fornyas tidig-
ast ett ar fore och senast sex manader efter registreringsperiodens utgang. For fornyelse av re-
gistrering som gors efter registreringsperiodens utgang ska det betalas en forhojd avgift. En
ansokan om fornyelse av registrering ska goras via Patent- och registerstyrelsens e-tjénst. I
samband med det ska en fornyelseavgift betalas. Patent- och registerstyrelsen kan av sérskilda
skél godkénna att ansdkan om fornyelse ldmnas in i pappersform. Om de varor eller tjénster
som fornyelsen avser inte har specificerats i en ansdkan om fornyelse i pappersform och de
betalda avgifterna inte riacker for fornyelse av registreringen avseende alla varor eller tjanster,
fornyas varorna och tjansterna i samma ordning som i klassificeringen s& ldngt den betalda
avgiften ricker. Bestimmelser om det narmare innehallet i en ans6kan om fornyelse i pappers-
form utférdas genom forordning av statsrédet.

Om registreringen inte har fornyats i enlighet med 2 mom., avfors varumérket ur varumér-
kesregistret.

Invindningsforfarande
318§
Invindningsgrund

Patent- och registerstyrelsen kan héva en registrering pa basis av en invéndning till den del
som registreringen inte uppfyller villkoren for registrering enligt denna lag. Om det inte finns
nagot hinder for registrering, ska invéindningen avsléas.

328
Framstdllande av invindning

En invéndning ska, inom tvd ménader frén det att registreringen offentliggjordes, anhéngig-
glras pa sé sitt att Patent- och registerstyrelsen skriftligen underréttas om invéndarens identi-
fikationsuppgifter, om den registrering och de varor eller tjanster for vilka varumarket regi-
strerats som invandningen riktas mot samt om grunderna och att invdndningsavgiften betalas.

Invandningen kan riktas mot de varor eller tjanster for vilka varumarket har registrerats eller
mot en del av varorna eller tjansterna. Om invidndningen baserar sig pa en éldre réttighet, ska
invindaren vara innehavare av denna réittighet.

33§
Avbrytande av invindningsforfarande

Invéndningsforfarandet avbryts for tvd méanader pa basis av en gemensam skriftlig begéran
av invidndaren och varumérkesinnehavaren. Begéran ska lamnas till Patent- och registerstyrel-
sen under invandningsforfarandet innan invindningsarendet har avgjorts.

Tiden for avbrytandet av invandningsforfarandet kan forldngas tva ganger, fem manader at
géngen, pd parternas gemensamma skriftliga begéran, som ska lamnas till Patent- och register-
styrelsen innan den pagaende avbrottstiden 16per ut.

Avbrottstiden upphdr pa basis av en skriftlig anmélan som ndgondera parten gor till Patent-
och registerstyrelsen.
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34§
Visande av verkligt bruk i ett invindningsforfarande

I frdga om ett invandningsforfarande tillimpas vad som i 49 § 2-5 mom. foreskrivs om
skyldigheten for innehavare av ett tidigare registrerat varumarke, en tidigare registrerad firma
eller bifirma och ett tidigare registrerat EU-varumérke att visa att varumaérket, firman eller bi-
firman har varit i verkligt bruk under de fem ar som foregatt ans6knings- eller prioritetsdagen
for det varumérke som ansokan eller talan om ogiltigforklaring géller. Om varumérkesinneha-
varen inte &beropar avsaknad av verkligt bruk av det édldre varuméirket, den éldre firman, den
dldre bifirman eller det dldre EU-varumairket i sitt forsta yttrande om invéndningen, far inne-
havaren inte senare aberopa avsaknaden av verkligt bruk.

35§
Delgivning av invdndning till panthavare och licenstagare

Om det i varumarkesregistret har antecknats pantrétt eller licens for det varumérke som in-
vandningen avser, ska Patent- och registerstyrelsen delge panthavaren eller licenstagaren in-
vindningen och ge denne tillfalle att yttra sig om invéndningsédrendet inom utsatt tid. Den som
ger ett yttrande blir inte part i invéndningsforfarandet vid Patent- och registerstyrelsen.

5 kap.
Avstiende fran varumirke samt éverléitelse, pantséittning och licensiering av varumérke
36§
Avstdende fran varumdrke

En varumirkessokande eller varumirkesinnehavare kan avsta fran varumérket eller varu-
mérkesansokan i frdga om samtliga eller en del av de varor eller tjénster for vilka varumérket
sOkts, registrerats eller inarbetats.

Pé begéran av varumérkesinnehavaren avfors varumaérket helt eller delvis ur varumérkesre-
gistret. Om pantritt har antecknats for varumirket, ska panthavarens samtycke finnas for avfo-
randet eller det delvisa avforandet. Om det har antecknats licens f6r varumarket, ska varumar-
kesinnehavaren visa att innehavaren underrattat licenstagaren om avstaendet innan avforandet
av varumaérket antecknas i varumairkesregistret.

Vid avstaende fran varumérkesansokan och aterkallande av ansdkan fran varumairkesregist-
ret tillimpas vad som i 2 mom. foreskrivs om avforande av varumérke ur varumaérkesregistret.

378§
Overldtelse av varumdirke
Ett varumirke eller en varumirkesansokan kan dverlatas till nigon annan. Overlételsen kan
avse samtliga varor eller tjanster for vilka varumérket har sokts, registrerats eller inarbetats,
eller en del av dem.
Ett varumirke eller en varumérkesansokan Gvergar i samband med Overlatelse av nérings-
verksamhet, om inte ndgot annat har avtalats eller tydligt framgér av omsténdigheterna.

38§
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Registeranteckning om éverldtelse av varumdrke

Overlatelse av ett registrerat varumirke eller en varumirkesansokan ska pa begiran anteck-
nas 1 varumérkesregistret. Begéran kan goras av varumérkessdkanden, varumérkesinnehavaren
eller forvirvaren av varumérket.

Om ett varumérke blir vilseledande i forvérvarens bruk, ska anteckning om Overléatelsen inte
goras, om inte den vilseledande aspekten undanrdjs genom en dndring i varumarket eller va-
rumarkesansokan.

Om en Overlételse inte har antecknats i varumaérkesregistret, dr den inte bindande for tredje
man 1 god tro eller for varumérkessokandens eller varumérkesinnehavarens borgenérer.

39§
Pantsdttning av varumdrke

Ett varumaérke eller en varumérkesansokan kan pantséttas.

Panthavaren kan vidta rittsliga atgérder i frdga om intrdng i varumaérket, om varumérkesin-
nehavaren inte sjédlv inom skélig tid efter att ha fatt kinnedom om intranget i varumérket vid-
tar atgirder betrdffande intranget, eller om inte nagot annat avtalats.

40 §
Registeranteckning om pantsdttning

Pantséttning av ett registrerat varumirke eller en varumirkesansokan ska pd begéran an-
tecknas i varumarkesregistret. Begéran kan goras av varumérkessokanden, varuméarkesinneha-
varen eller panthavaren.

Om pantséttningen inte har antecknats i varumarkesregistret, dr den inte bindande for tredje
man 1 god tro eller for varumérkessokandens eller varumérkesinnehavarens borgenérer.

Anteckningen om pantsittning ska avforas ur varumaérkesregistret nir det visas att pantsétt-
ningen upphort eller nir panthavaren begir det.

418§
Utmdtning av varumdrke samt konkurs

Ratt till varumaérke eller varuméarkesansokan far inte utmaétas, om inte pantritt stiftats och
antecknats for varumaérket eller varumérkesansokan.

Om varumérkesinnehavarens eller varumérkessokandens egendom avtréds till konkurs, in-
gér varumaérket 1 konkursboet.

42 §
Licens

Varumérkesinnehavaren eller varumérkessokanden kan ge ndgon annan tillstdnd att anvéinda
varumaérket (licens).

En licenstagare far dverlata sin ritt vidare endast om sa har avtalats.

Varumirkesinnehavaren far aberopa de réttigheter som varumérket ger mot en sadan li-
censtagare som dvertrdder en bestimmelse i licensavtalet med avseende pé:

1) avtalets giltighetstid,

2) den av registreringen skyddade form i vilken tecknet fir anvéndas,

3) omfattningen av de varor eller tjanster for vilka licensen ar utfdrdad,
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4) det geografiska omrade inom vilket varumérket far anvédndas, eller

5) kvaliteten pa de varor som licenstagaren tillverkar eller de tjanster som licenstagaren till-
handahaller.

Licenstagaren kan inleda réttsliga dtgérder i friga om intrang i varumérket endast om varu-
mérkesinnehavaren lamnar sitt samtycke till detta, eller om inte négot annat avtalats. En li-
censtagare som har exklusiv licens kan dock vidta réttsliga atgarder, om varumarkesinnehava-
ren inte inom skélig tid efter att ha fatt kinnedom om intranget i varumarket vidtar atgarder
betriaffande intranget.

Licenstagaren har rétt att ansluta sig till en talan om intrdng som varumérkesinnehavaren
vickt och kriva ersittning for skada som licenstagaren lidit.

43§
Registeranteckning om licens

En licens som géller ett registrerat varumérke eller en varumérkesansdkan ska pé begéran
antecknas 1 varumaérkesregistret. Begéran kan goras av varumérkessdkanden, varumérkesinne-
havaren eller licenstagaren.

Om licensen inte har antecknats i varumaérkesregistret, ar den inte bindande for tredje man i
god tro eller for varumérkessokandens eller varumérkesinnehavarens borgenérer.

Anteckningen om licens ska avforas ur varumaérkesregistret, ndr det visas att licensen upp-
hort eller nér licenstagaren begér det.

44 §
Begdranden om anteckning och dndring

Anteckningar om Overlatelse, pantséttning eller licens som avser ett varumérke eller en va-
rumirkesansokan eller ndgon annan dndring betraffande en varumérkesansokan eller en varu-
markesregistrering kan begédras hos Patent- och registerstyrelsen. Bestdmmelser om det nér-
mare innehallet i begdranden och de handlingar som ska fogas till begdrandena utfardas ge-
nom forordning av statsradet.

Om begiran ér bristfillig eller den som framfor begéran inte betalar den avgift som fore-
skrivits for begdran, sitter Patent- och registerstyrelsen ut en tidsfrist pd tvd manader for av-
hjélpande av bristen, givande av utldtande och presentation av utredning. Vid handléggningen
av begéran iakttas vad som 121 § 2 och 3 mom. foreskrivs om att en bristféllig ansdkan forfal-
ler och avslas samt vad som i 22 § foreskrivs om dterupptagande av en ansokan som forfallit.

45§
Varumdrkessokande och varumdrkesinnehavare
I ett tvistemal eller annat mal eller drende som géller ett varumérke anses varumérkesinne-
havaren vara den som senast antecknats som innehavare i varumarkesregistret. I ett tvistemal
eller annat mél eller 4rende som géller en varumérkesansdkan anses varumérkessokanden vara
den som senast antecknats som sdkande i varumérkesregistret. I ett tvistemal eller annat mal
eller drende som géller en internationell registrering anses varumérkesinnehavaren vara den
som senast antecknats som innehavare i den internationella byrans varumarkesregister.
6 kap.

Upphivande och ogiltigforklaring av varumirke
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Grunder for upphdvande och ogiltigforklaring och deras verkningar
46 §
Avsaknad av verkligt bruk

En varumarkesregistrering kan upphdvas, om varuméarkesinnehavaren inte inom fem ar fran
registreringen har tagit varumarket i verkligt bruk for de varor eller tjanster for vilka varumaér-
ket registrerats, eller om sédant bruk har varit kontinuerligt avbrutet i minst fem ar, om inte
innehavaren visar giltiga skél for underlatenheten att anvéinda varumaérket.

Den femarsperiod fran registreringen som avses i 1 mom. réknas fran den dag da invéndning
inte langre kan goras mot varumdérket, eller om en invidndning har blivit anhingig, fran den
dag da det beslut som avslutar invéindningsforfarandet har vunnit laga kraft eller invindningen
aterkallats. I frdga om internationella registreringar réknas femarsperioden fran registreringen
fran den dag da varuméirket inte ldngre kan avvisas eller da invindning inte ldngre kan goras
mot registreringen. Om en invéndning har blivit anhingig rdknas femérsperioden pa det sétt
som anges i detta moment. Om Patent och registerstyrelsen har meddelat om végran som
grundar sig pa absoluta eller relativa avslagsgrunder, rdknas femarsperioden fran den dag da
végran vunnit laga kraft.

Som verkligt bruk av ett registrerat varumérke betraktas ocksa

1) anvédndning av varumaérket i en form som avviker frén det registrerade mérket endast till
sddana delar att avvikelsen inte paverkar varumérkets sarskiljningsforméga,

2) att tecknet anbringas pé varor eller deras forpackningar endast for att foras ut fran landet,
eller

3) anvindning av varumérket med dess innehavares samtycke.

Registreringen upphévs dock inte om varumérket har varit i verkligt bruk efter utgangen av
den femérsperiod dé mérket inte anvdndes, men innan ansokan eller talan om upphévande blev
anhéngig. Da beaktas dock inte sddan anvéndning av varumérket som har skett inom tre mé-
nader fore anhdngiggdrandet av ansdkan eller talan om upphédvande, om forberedelserna for
bruket av varumaérket inleds forst efter det att varumérkesinnehavaren har fatt kinnedom om
att en ansokan eller talan om upphdvande kan inledas.

Om avsaknad av verkligt bruk av varumérket foreligger endast for en del av de varor eller
tjénster for vilka varumérket har registrerats, kan registreringen upphévas endast i frdga om
dessa varor eller tjénster.

47 §
Varumdirket blir en allmdn beteckning eller blir vilseledande

Ensamritt till varumérke kan upphévas, om varumérket efter registreringen eller inarbet-
ningen

1) till f6ljd av varumérkesinnehavarens handlande eller passivitet har blivit en i ndringsverk-
samhet allmint anvand beteckning for sidana varor eller tjanster for vilken det registrerats el-
ler inarbetats, eller

2) har blivit vilseledande till f6ljd av varumérkesinnehavarens eget bruk eller anvdndning
som skett med innehavarens samtycke.

Om en grund for upphivande enligt 1 mom. géiller endast en del av de varor eller tjénster for
vilka varumarket har registrerats eller inarbetats, kan ensamritten till varumérket upphivas
endast i frdga om dessa varor eller tjanster.

48 §
Ogiltigforklaring pa absoluta och relativa grunder
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Bestdmmelser om grunderna for ogiltigforklaring av varumérken finns i 12 och 13 § och be-
stimmelser om de verkningar som varumérkesinnehavarens passivitet har pé ogiltighet finns i
15 §. Vid ogiltigforklaring ska dessutom beaktas eventuella fordndrade forhallanden.

49 §
Visande av verkligt bruk i forfaranden for ogiltigforklaring

Om ogiltigforklaring yrkas med stod av ett dldre registrerat varumairke, ska innehavaren av
det éldre registrerade varumaérket pa begéran av innehavaren av det yngre varumaérket visa att
det dldre varumirket har varit i verkligt bruk under den femarsperiod som foregick anhingig-
gorandet av ansokan eller talan om ogiltigférklaring pa det sétt som foreskrivs 1 46 § i fraga
om de varor eller tjdnster som ansdkan eller talan géller, eller att det finns giltiga skél for un-
derlatenheten att anvénda varumérket. Innehavaren av det édldre registrerade varumérket ska
visa att varumaérket varit i verkligt bruk, om registreringsforfarandet for det dldre varumarket
har slutforts minst fem ar fére anhéngiggorandet av ansdkan eller talan om ogiltigforklaring.

Om den femarsperiod som avses i 46 § har 16pt ut fore ansdknings- eller prioritetsdagen for
det yngre varumarket, ska innehavaren av det dldre varumérket dessutom visa att det dldre va-
rumérket tagits 1 verkligt bruk inom den femérsperiod som foregick ansdknings- eller pri-
oritetsdagen, eller visa att det finns giltiga skél for underlatenheten att anvdnda varumarket.

Det éldre varumirket beaktas vid provningen av ansdkan eller talan om ogiltigforklaring
endast i frdga om de varor eller tjénster for vilka det enligt 1 eller 2 mom. har visats vara i
bruk, eller for vilka det finns giltiga skél for underléten anvéndning.

Om innehavaren av det dldre varumairket inte visar att det dldre varumaérket varit i bruk i en-
lighet med 1 eller 2 mom., avslas ansokan eller forkastas talan om ogiltigforklaring.

Vad som i 1-4 mom. foreskrivs om ett tidigare registrerat varumérke géller ocksa en tidigare
registrerad firma och bifirma. Bestimmelser om verkligt bruk av firma finns i 19 § 2 mom. 3
punkten i firmalagen (128/1979). Bestimmelserna i 1-4 mom. tillimpas dven om det dldre va-
rumirket &r ett EU-varumérke. Bestimmelser om verkligt bruk av EU-varumérke finns 1 arti-
kel 18 i forordningen om EU-varumérken.

50 §

Avsaknad av sdrskiljningsformdga eller vilkindhet hos dldre varumdrke som hinder for ogil-
tigforklaring av varumdrke

Ett varumirke kan inte ogiltigforklaras med stdd av ett dldre varuméarke om, vid ansoknings-
eller prioritetsdagen for det yngre varumaérket,

1) det éldre varumérket som skulle kunna ogiltigforklaras med stod av 12 § 1 mom. 3 punk-
ten &nnu inte hade forvérvat sérskiljningsforméga pé det sitt som avses i 12 § 3 mom.,

2) det éldre varumairket dnnu inte hade forvarvat tillrédcklig sérskiljningsformaga for att det
mellan mérkena skulle ha funnits sddan risk for férvaxling som avses i 13 § 1 mom. 2 punk-
ten, och ansokan eller talan om ogiltigforklaring grundar sig pa 13 § 1 mom. 2 punkten, eller

3) det éldre varumirket dnnu inte var vélként, och ansdkan eller talan om ogiltigforklaring
grundar sig pd 13 § 1 mom. 3 punkten.

51§
Verkningar av upphdvande och ogiltigforklaring
Ett registrerat eller inarbetat varumérke anses frdn och med den dag som ansokan eller talan

om upphévande blev anhéngig sakna de verkningar som avses i denna lag till den del som in-
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nehavarens réttigheter har héavts. I beslutet om upphédvande kan det pa begéran av kidranden el-
ler sokanden faststillas en tidigare tidpunkt da grunden for upphévande uppkommit.

Ett registrerat varumaérke anses fran forsta borjan ha saknat de verkningar som avses i denna
lag, till den del som varumérket har ogiltigforklarats.

Ett upphévt eller ogiltigforklarat varumirke avfors ut varumérkesregistret till de upphivda
eller ogiltigforklarade delarna.

52§
Faststillande i efterskott att varumdrke upphdvts eller dr ogiltigt

Om ett varumirke eller en internationell registrering som géller 1 Finland har utgjort grun-
den for ett yrkande pé att ett EU-varumarke har foretrdde och innehavaren har avstatt fran va-
rumirket eller den internationella registreringen eller har 1atit dess giltighet 16pa ut, kan dess
upphdvande eller ogiltighet faststéllas i efterskott, under forutséttning att upphévandet eller
ogiltigheten skulle ha kunnat aberopas dven vid den tidpunkt da innehavaren avstod frén va-
rumirket eller varumérkets giltighet 16pte ut. I sddana fall upphor foretridet att gilla.

Handlédggning av drenden som gdller upphdvande och ogiltigforklaring av varumdrke
53§
Forfarande

Upphavande eller ogiltigforklaring av varumérke kan yrkas genom en ansokan i ett admi-
nistrativt forfarande eller genom talan i domstol. Bestimmelser om handldggningen av &ren-
den som géller upphévande och ogiltigforklaring i ett administrativt forfarande finns 1 5457 §
och bestdmmelser om handlédggningen av sdédana mél i domstol finns 1 58—60 §.

54§
Ansokan

Ett administrativt &rende om upphévande eller ogiltigforklaring av varumérke ska inledas pé
sd sitt att en skriftlig ansokan ldmnas till Patent- och registerstyrelsen och att ansékningsav-
giften betalas. I ansdkan ska det anges vad som yrkas och grunderna for yrkandet, sékandens
identifikationsuppgifter samt uppgift om den registrering och de varor eller tjanster for vilka
varumarket registrerats som ansokan riktas mot.

Om yrkande pé ogiltigforklaring baserar sig pa en dldre réttighet, far ans6kan goras endast
av innehavaren av denna &ldre réttighet.

Ett drende om upphévande eller ogiltigforklaring far inledas forst efter utgédngen av den in-
vandningstid som anges 1 32 § 1 mom. Om en invindning har gjorts, kan édrendet inledas nir
beslutet 1 invandningsforfarandet vunnit laga kraft eller invdndningen har aterkallats.

558§
Delgivning till varumdrkesinnehavaren
Patent- och registerstyrelsen ska bevisligen delge varuméarkesinnehavaren en ansékan som
avses i 54 § 1 mom., eller om det i varumérkesregistret i enlighet med 28 § 1 mom. har an-

tecknats ett ombud, delge ombudet ansdkan och uppmana varumérkesinnehavaren att yttra sig
om ansokan inom utsatt tid.
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Om varumérkesinnehavaren inte ger nagot yttrande, kan Patent- och registerstyrelsen trots
det préva och avgora drendet.

Om inte varuméirkesinnehavaren &beropar i 49 § avsedd avsaknad av verkligt bruk av det
dldre varumairket, den ildre firman eller bifirman eller det dldre EU-varumairket 1 sitt forsta
yttrande om ansdkan, fir innehavaren inte senare aberopa avsaknaden av verkligt bruk.

56§
Delgivning till panthavare och licenstagare

Om det i varumaérkesregistret har antecknats pantritt eller licens for det varuméarke som an-
sokan om upphédvande eller ogiltigférklaring avser, ska Patent- och registerstyrelsen delge
panthavaren eller licenstagaren ansdkan och ge denne tillfalle att yttra sig om ansdkan inom
utsatt tid. Den som ger ett yttrande blir inte part i forfarandet vid Patent- och registerstyrelsen.

578§
Avgérande av ansokan

Arendet avgors pa basis av ansdkan och de yttranden som getts med anledning av ansdkan.

Om en ansdkan om upphdvande grundar sig pé avsaknad av verkligt bruk av varumaérket och
varumdrkesinnehavaren inte har presenterat ndgon utredning om det verkliga bruket av varu-
mérket, upphévs registreringen av varumérket i enlighet med ansdkan helt eller delvis, om inte
ansokan dr uppenbart ogrundad.

58 §
Vickande av talan

Ett mal om upphévande eller ogiltigférklaring av ett varumérke inleds vid domstol genom
att talan vicks mot varuméarkesinnehavaren.

Om talan grundar sig pa 12 § 1 mom. 4 punkten, far talan ocksé foras av en aklagare.

Om yrkandet pa ogiltigforklaring baserar sig pé en dldre rittighet, fér talan véckas endast av
innehavaren av denna dldre réttighet.

59§
Overldtelse av varumdrke under rittegdng
Talan om upphévande eller ogiltigforklaring av ett varumérke far féras mot den ursprungliga
svaranden, &ven om varumérket efter inledandet av réittegadngen har dverlatits till nagon annan.
Den dom genom vilken talan har bifallits géller ocksa gentemot forvarvaren av varumarket.
60 §
Uppskov i behandlingen
En domstol kan enligt egen provning skjuta upp behandlingen av ett sddant mal om upphé-
vande eller ogiltigforklaring av ett varuméirke som har inletts vid domstolen fore utgéngen av
invindningstiden efter beviljandet av varumaérket eller innan ett lagakraftvunnet beslut har
meddelats om en invéndning.

61§
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Verkan av anhdngighet samt rdttskraft

En ansdkan om upphévande eller ogiltigforklaring av ett varumérke tas inte upp till prov-
ning av Patent- och registerstyrelsen, om ett mal som géller samma varumérke 4r anhéngigt
mellan samma parter vid en domstol.

Handldggningen hos Patent- och registerstyrelsen av en ansdkan om upphivande eller ogil-
tigforklaring av ett varumérke forfaller, om ett mél som géller samma varumaérke blir anhéng-
igt mellan samma parter vid en domstol.

En i 58 § avsedd talan om upphdvande eller ogiltigforklaring av varumirke tas inte upp till
provning vid domstol, om det med anledning av en i 54 § avsedd ansdkan mellan samma par-
ter som géller samma varumérke har meddelats ett beslut i vilken dndring sokts, och drendet
annu inte avgjorts genom ett avgorande som vunnit laga kraft.

Om en ansokan eller talan om upphévande eller ogiltigforklaring av varumérke har avgjorts
genom ett avgorande som vunnit laga kraft, tas en ny ansdkan eller talan om upphivande eller
ogiltigforklaring inte upp till provning, om drendet géller samma parter, samma varumérke,
samma yrkande och samma grunder, utom om forhéllandena har foréndrats visentligt.

7 kap.
Paféljder av intrang i varumiirkesritt samt domstols behorighet
Padfoljder av intrdng i varumdrkesrdtt
62§
Forbud

Om négon gor intrdng i ensamrétten till ett varumérke, kan domstolen vid vite forbjuda
denne att fortsdtta med eller upprepa sin gérning.

Ett forbud som avses i 1 mom. kan ocksa riktas mot en person som vidtagit férberedelser for
att gora intrang i ensamrétten till ett varumarke.

63§
Undantag i frdga om forbud

Domstolen kan inte forbjuda anvandning av ett yngre varumarke, om

1) innehavaren av det dldre varumérket varit passiv pa det sitt som foreskrivsi 15 §,

2) det yngre varumairket inte skulle ogiltigforklaras pa grund av att det dldre varumérket el-
ler EU-varumérket inte har varit i verkligt bruk pé det sitt som foreskrivs i 49 §, eller

3) det yngre varumérket inte skulle ogiltigforklaras pa grund av att ndgon i 50 § foreskriven
grund som utgdr hinder for ogiltigforklaring av det yngre varumarket foreligger.

Domstolen kan inte forbjuda anvéndning av ett yngre registrerat EU-varumérke om det inte
skulle ogiltigforklaras enligt artiklarna 60.1 a—c, 60.3, 60.4, 61.1, 61.2 eller 64.2 i férordning-
en om EU-varumaérken.

Domstolen kan inte forbjuda anvédndning av ett dldre varumaérke i fall som avses i 1 och 2
mom., &ven om den dldre rittigheten inte kan &beropas gentemot det yngre varumarket.

64 §

Foreldggande om avbrytande
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Nér domstolen behandlar en talan som géller intrdng enligt i 62 § 1 mom., kan den pé yr-
kande av varumirkesinnehavaren vid vite dldgga administratdren av en sdndare, server eller
nagon annan sddan anordning eller ndgon annan tjénstelevererande mellanhand (mellanhand)
att avbryta den anvéndning som pastds gora intrdng i varumérket (foreliggande om avbry-
tande). Foreldggande om avbrytande kan meddelas under forutséttning att det inte kan anses
oskiligt med hinsyn till réttigheterna for den som péstés gora intrang i varumaérket eller med
hansyn till mellanhdnders eller varumarkesinnehavarens rattigheter. Ett foreldggande om av-
brytande fér inte 4ventyra tredje mans ratt att sinda och ta emot meddelanden.

Innan talan enligt 1 mom. vicks kan domstolen p& ansdkan av varumérkesinnehavaren med-
dela ett forelaggande om avbrytande, om det finns forutséttningar for det enligt I mom. och
om det &r uppenbart att varuméarkesinnehavarens rattlgheter annars allvarhgt aventyras.

Domstolen ska ge bade mellanhanden och den som pastas ha gjort intrang tillfélle att bli
horda. Delgivning till mellanhanden kan ske per post eller e-post eller genom négot annat
elektroniskt delgivningssitt.

Domstolen kan pé begéiran vid vite meddela det foreldggande om avbrytande som avses i 2
mom. interimistiskt utan att ge den som péstds ha gjort intréng tillfédlle att bli hord, om é&ren-
dets bradskande natur ndodvéandigtvis kraver det. Ett interimistiskt foreldggande dr i kraft tills
nagot annat bestims. Den som pastés ha gjort intrang ska utan drojsmal efter att det interimist-
iska foreldggandet har meddelats ges tillfélle att bli hord. Nér denne har horts ska domstolen
utan drojsmal besluta om foreldggandet ska vara i kraft eller aterkallas.

Ett foreldggande om avbrytande tréder i kraft nér sokanden stéller en sadan sékerhet hos ut-
métningsmannen som avses i 8 kap. 2 § i utsdkningsbalken (705/2007). Bestimmelser om
mdjligheten att befrias fran att stélla sékerhet finns 1 7 kap. 7 § i rittegdngsbalken. Ett foreldg-
gande om avbrytande som meddelats med stéd av 2 eller 4 mom. forfaller, om inte en talan
som avses i 1 mom. vécks i domstol inom en manad fran det att foreldggandet meddelades.

Den som begirt ett foreliggande om avbrytande ska ersétta den som meddelats foreldggan-
det liksom ocksé den som pastés ha gjort intrdng for den skada som orsakas av att foreldggan-
det verkstélls samt for kostnaderna i drendet, om talan enligt 1 mom. forkastas eller avvisas el-
ler om behandlingen av drendet avskrivs som en foljd av att kdranden &terkallat talan eller
uteblivit fran ratten. Detsamma géiller om foreldggandet om avbrytande aterkallas med stod av
4 mom. eller forfaller med stod av 5 mom. Nar en talan om erséttning av skada och kostnader
vacks ska 7 kap. 12 § i rittegangsbalken iakttas.

65§
Férbud mot anvindning av vilseledande varumdrke

Om ett varumérke &r vilseledande eller om dess innehavare eller ndgon annan med varumér-
kesinnehavarens samtycke anvénder varumaérket pa ett sadant sétt att allménheten vilseleds,
kan domstolen vid vite i den omfattning som anses behovligt forbjuda anvéndningen av varu-
mérket.

66 §
Varumdrke som registrerats utan samtycke i en agents namn

Om ett varumérke utan varumirkesinnehavarens samtycke har registrerats i innehavarens
agents namn, har varumédrkesinnehavaren ratt att forbjuda agenten att anvdnda varumérket.
Agenten kan ocksa forpliktas att 6verlata det varumérke som registrerats i agentens namn till
varumarkesinnehavaren. Pa dverlatelse av varumaérke tillampas 38 § och 44 §.

Vad som i 1 mom. foreskrivs tillimpas inte, om agenten haft ett giltigt skal till sitt hand-
lande.
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67§
Visande av verkligt bruk i forbudsdrenden

Pé kérandens skyldighet att pa begéran av innehavaren av det yngre varumaérket visa att ké-
randens varumirke eller EU-varumirke varit i verkligt bruk av under den feméarsperiod som
foregar vickandet av talan tillimpas vad som i 49 § foreskrivs om bevisskyldigheten for inne-
havare av dldre varumérken och EU-varumérken. Kéranden ska lagga fram bevis pa bruk, om
registreringsforfarandet for kdrandens varumirke eller EU-varumérke har slutforts minst fem
ar fore vickandet av talan. Domstolen kan inte forbjuda anvindningen av det yngre varumar-
ket till den del det enligt 46 § skulle vara mdjligt att yrka pa upphévande av kédrandens réatt vid
tidpunkten for vickandet av talan om intrang.

68 §
Faststdllelsetalan

Domstolen kan genom talan faststdlla om det foreligger rétt till ett varumérke eller om ett
visst forfarande gor intrang i ensamrétten till ett varumérke.

En panthavare kan vicka faststéllelsetalan pa de grunder som anges i 39 § 2 mom. En li-
censtagare kan vicka faststillelsetalan p& de grunder som anges i 42 § 4 mom.

69 §
Gottgorelse och skadestand

Den som uppsatligen eller av oaktsamhet gor intrdng i ensamritten till ett varumirke &r
skyldig att betala den som lidit intrdnget skilig gottgorelse for anvéndningen av tecknet och
erséttning for all skada som intrdnget har medfort. Om oaktsamheten endast &r ringa kan er-
séttningen for skadan jamkas.

Om det inte heller dr friga om oaktsamhet, dr den som gor intrang skyldig att betala skélig
gottgorelse for anvandningen av tecknet.

70 §
Preskription av ritten till gottgérelse och ersdttning

Gottgorelse och ersittning for skada far med stod av 69 § yrkas endast for de fem senaste
aren innan talan vécktes. Rétten till gottgdrelse och erséttning for skada géar forlorad, om talan
om gottgdrelse och ersittning inte har véckts inom fem &r fran det att skadan uppstod.

Nir det dr fraga om ett registrerat varumirke, kan gottgoérelse och erséttning for skada, trots
vad som i 1 mom. foreskrivs om tidsfrist for vickande av talan, yrkas med anledning av ett in-
trang som gjorts fore registreringsdagen, om talan vécks inom ett ar fran registreringsdagen.
Ocksa da far ersittning yrkas endast for de fem senaste aren innan talan vécktes.

718§
Pafoljder av dndring eller forstorelse
Domstolen kan pa yrkande av varumarkesinnehavaren forordna att ett tecken som gor in-
trang ska tas bort fran den egendom pa vilken tecknet forekommer eller dndras sé att det inte

langre kan missbrukas. Om en s&dan atgérd inte kan genomforas, bestdms det att den egen-
dom pa vilken tecknet forekommer ska forstoras eller dndras pé ett visst sitt. D4 kan domsto-
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len ocksa pa yrkande bestimma att egendomen mot erséttning ska dverlatas till den som lidit
intranget.

Vare sig intranget varit uppsatligt eller inte, kan egendom pé vilken tecknet forekommer tas
1 beslag efter beslut av domstol, om den som lidit intranget yrkar péa det och, om det anses be-
hovligt, stiller godtagbar sékerhet for de kostnader som foranleds av beslaget samt for den
skada beslaget kan medfora for motparten. I frdga om beslag tillimpas vad som i 7 kap. i
tvangsmedelslagen (806/2011) foreskrivs om beslag.

Néar domstolen med stod av 65 § forbjuder anviandningen av ett varumérke, kan domstolen
forordna att ett tecken som anviénts i strid med forbudet ska tas bort frdn den egendom pa vil-
ken tecknet forekommer eller dndras sé att det inte lédngre ér vilseledande. Om en sédan &tgérd
inte kan genomforas, bestdms det att den egendom pé vilken tecknet forekommer ska forstoras
eller dndras pa ett visst sitt.

72§
Offentliggorande av domar

Domstolen kan i ett tvistemal som géller intrang i ett varumédrke pa yrkande av kdranden
alagga svaranden att ersdtta kdranden for de kostnader denne har for att vidta lampliga atgéar-
der for att offentliggéra information om en lagakraftvunnen dom i vilken svaranden konstate-
rats ha gjort intrdng i ensamrétten till ett varumérke. Ett aliggande far inte meddelas om
spridningen av informationen har begransats i ndgon annan lag. Vid provning av om ett &lag-
gande ska meddelas och av dess innehéll ska domstolen beakta den allménna betydelsen av of-
fentliggdrandet, intrdngets art och omfattning, de kostnader som offentliggérandet medfor och
andra motsvarande omsténdigheter.

Domstolen faststéller ett maximibelopp for de skéliga kostnader for offentliggdrande som
svaranden ska ersitta. Kéranden har inte rétt till erséttning, om uppgifter om domen inte har
offentliggjorts inom en av domstolen utsatt tid raknat frdn den tidpunkt d& domen vann laga
kraft.

73§
Parallella rdttigheter

Domstolen far i sddana fall som avses i 8 § 1 punkten eller 15 § bestimma att ndgotdera va-
rumarket eller bada varumérkena far anvéndas endast i ett visst utformande med tilligg av ort-
sangivelse eller varuméarkesinnehavarens namn eller genom att anvéndningen avgrinsas sa att
den géller vissa varor eller tjanster, sd att den géller ett visst omrade eller pa nagot annat mot-
svarande sitt.

74 §
Varumdrkesforseelse

Den som uppsétligen gor intréng i ensamratt till varumérke i enlighet med denna lag eller 1
ensamrétt till EU-varumirke i enlighet med forordningen om EU-varumérken ska, om gér-
ningen inte utgdr brott mot industriell réttighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen, for varumdrkes-
forseelse domas till boter.

klagaren far vicka atal for varumirkesforseelse endast om malsdganden anméler brottet
till 4tal.

Om det dr fraga om ett intrdng i en réttighet som grundar sig pa ett registrerat varumérke,
ska straff utdomas endast om intrénget skett efter registreringsdagen.
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Domstolars behorighet
758§
Marknadsdomstolens behorighet

Tvistemal och ansokningsdrenden som grundar sig pad denna lag handldggs av marknads-
domstolen. Bestdammelser om handldggningen av tvistemal och ansdkningsdrenden i mark-
nadsdomstolen finns i lagen om rittegang i marknadsdomstolen (100/2013).

Marknadsdomstolen dr en sddan domstol for EU-varumérken som avses i artikel 123 i for-
ordningen om EU-varumérken.

Bestimmelser om sokande av dndring i Patent- och registerstyrelsens beslut i d&renden som
géller varumaérke finns i 6 § 1 lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013).

76 §
Helsingfors tingsrdtts behérighet

Atal for ett sadant brott mot industriell rittighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen som gor in-
trang i ensamratten till ett varumérke samt for en varuméarkesforseelse som avses i 74 § 1
mom. i denna lag handlidggs av Helsingfors tingsritt.

Trots det som ségs i 75 § far i samband med ett atal som avses i 1 mom. handléggas ett gott-
gorelse- eller ersattningsyrkande enligt 69 § eller ett yrkande enligt 71 § 1 och 2 mom., nér
yrkandet framstéllts med anledning av det brott som avses i atalet.

Domstolen fortsétter att vara behorig att prova ett yrkande enligt 2 mom. dven om de om-
standigheter som behdrigheten grundar sig pa fordndras efter det att yrkandet framstélldes.

77§
Patent- och registerstyrelsens utldatande

Pé ritten for en domstol som handlagger ett mal som avses i 76 § att begéra utlatande av Pa-
tent- och registerstyrelsen tillimpas vad som i 4 kap. 22 § i lagen om rattegang i marknads-
domstolen foreskrivs om marknadsdomstolens rétt att begéra utlatande.

78 §
Anlitande av sakkunniga

Nir tingsritten behandlar ett brott mot industriell rittighet eller en varumérkesforseelse far
den anlita bitrdde av hogst tva sakkunniga. Som sakkunniga fir anlitas sddana personer som
avses 1 17 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen (673/2016).

De sakkunniga ska ge ett skriftligt utlditande om de fragor som tingsrétten stéllt till dem. En
sakkunnig har rétt att stdlla fragor till parter och vittnen. Innan malet avgors ska tingsritten ge
parterna tillfdlle att yttra sig om sakkunnigutlatandet.

Pé de sakkunnigas arvoden tillimpas vad som i 17 kap. 22 § i domstolslagen foreskrivs om
sakkunnigledaméters arvode.

79 §

Underrdittelser till Patent- och registerstyrelsen om att talan véckts och om avgéranden
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Marknadsdomstolen ska underrétta Patent- och registerstyrelsen om att en i 58 § avsedd ta-
lan om upphévande eller ogiltigforklaring av ett varumérke, en i 68 § avsedd faststéllelsetalan
samt en i 64 § avsedd talan om Overlatelse av varumairke har blivit anhéngig. Patent- och re-
gisterstyrelsen antecknar uppgiften om en anhéingig talan i varumérkesregistret.

Pé skyldigheten for en domstol som handldgger ett mél som avses i 76 § att underrétta Pa-
tent- och registerstyrelsen om avgorandet tillimpas vad som i 4 kap. 23 § i lagen om rittegéng
i marknadsdomstolen foreskrivs om marknadsdomstolens skyldighet att géra anmélan om sina
avgoranden.

8 kap.
Kollektiv- och kontrollmiirken
80 §
Kollektivmdrke och kontrollmdrke

Pé kollektivmarken och kontrollmédrken tillimpas denna lag och de bestimmelser som ut-
fardats med stdd av den, om inte nagot annat foreskrivs i detta kapitel.

Ensamritt till ett kollektivmarke kan forvarvas av en siddan juridisk person som har med-
lemmar.

Ensamritt till ett kontrollméarke forvérvas endast genom registrering. Sokanden eller inneha-
varen av ett kontrollmirke ska kontrollera eller 6vervaka de varor eller tjanster som specifice-
rats i ansokan om kontrollmérke eller meddela foreskrifter om dem. S6kanden eller innehava-
ren far inte bedriva affirsverksamhet som inbegriper tillhandahéllande av varor eller tjanster
av det slag som certifierats.

81§
Ansékan om kollektiv- eller kontrollmdrke

Till en ans6kan om ett kollektivmarke eller ett kontrollméarke ska det fogas en utredning om
den typ av verksamhet som sokanden bedriver. Till en ansokan om ett kollektivmérke ska
dessutom den juridiska personens stadgar fogas. Utredning om typen av verksamhet eller den
juridiska personens stadgar behdver inte ldmnas in, om Patent- och registerstyrelsen far dessa
uppgifter ur register som den har tillgang till.

En ansdkan om kollektiv- eller kontrollmérke ska innehalla méarkets anvéndningsforeskrifter
av vilka det framgér vem som fir anvinda mirket samt andra villkor fér anvindningen av
mérket, inbegripet pafoljder for anvéindning av mérket i strid med anvidndningsforeskrifterna.
Av anvéndningsforeskrifterna for kollektivmérken ska det ocksa framgé under vilka forutsatt-
ningar det &r mojligt att bli medlem av den juridiska personen.

Anvandningsforeskrifterna far inte strida mot lag, allmén ordning eller god sed.

82§
Andring av anvindningsforeskrifierna
Innehavaren av ett kollektivmarke eller ett kontrollmérke ska underrétta Patent- och regis-
terstyrelsen om dndring av de anvandningsforeskrifter som avses i 81 § 2 mom.
De dndrade anvindningsforeskrifterna ska uppfylla villkoren i 81 § 2 och 3 mom. och de
trader i kraft den dag da &ndringen godkénts och antecknats i varumaérkesregistret.

83§
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Kompletterande grunder for avslag och ogiltigforklaring

Utover vad som i denna lag foreskrivs om grunder for avslag och for ogiltigforklaring 1
frdga om varumérken, ska en anskan om kollektiv- eller kontrollméirke avslés eller en regi-
strering av ett sddant mérke ogiltigforklaras, om

1) ansokan eller registreringen inte uppfyller de forutsittningar som anges i 80 § 2 eller 3
mom. elleri 81 §,

2) kollektivmérket dr dgnat att vilseleda allménheten i fradga om sin karaktir eller innebord,
speciellt om det dr dgnat att uppfattas som nagot annat én ett kollektivmérke, eller

3) det i varumaérkesregistret redan finns en tidigare ansokan om eller registrering av ett iden-
tiskt varumaérke for varor eller tjanster av samma slag.

84 §
Kompletterande grunder for upphdvande

Utover vad som foreskrivs i 46 och 47 § kan ensamritten till ett kollektiv- eller kontroll-
marke upphédvas, om

1) innehavaren av kollektiv- eller kontrollméarket inte vidtar skéliga atgarder for att forhindra
att market anvands i strid med anvandningsforeskrifterna, eller

2) en dndring av anvéndningsforeskrifterna har antecknats i varumaérkesregistret i strid med
82 § 2 mom., utom om kollektiv- eller kontrollméarkets innehavare uppfyller kraven enligt den
bestimmelsen genom att gora en ny dndring i anvandningsforeskrifterna.

Dessutom kan ensamritten till ett kollektivmérke upphivas, om anvéndningen av kollektiv-
mérket av dem som har rétt att anvinda mérket har lett till att kollektivmérket ar dgnat att vil-
seleda allménheten i fradga om sin karaktér eller innebord, speciellt om det dr dgnat att uppfatt-
tas som ndgot annat én ett kollektivmérke.

85§
Verkligt bruk av kollektiv- eller kontrollmdrke

Som verkligt bruk av ett kollektiv- eller kontrollmérke betraktas ocksa att mirket anvinds
av ndgon som har rétt att anvanda kollektiv- eller kontrollmérket.

86§
Andring av mdérkestyp

Ett varumaérke kan dndras till ett kollektivmaérke eller ett kontrollmérke, om de forutséttning-
ar som anges i1 80 § 2 eller 3 mom. och 81 § uppfylls och det i friga om mérket inte foreligger
nagra grunder for avslag och ogiltigforklaring enligt 83 §. Ett kollektivmérke kan dndras till
ett kontrollmarke, om de forutsédttningar som anges i 80 § 3 mom. och 81 § uppfylls. Ett kol-
lektivmirke kan ocksa dndras till ett varumaérke.

Ett kontrollmérke kan inte dndras till ett varumaérke eller till ett kollektivmérke.

87§
Talerdtt i drende som gdller intrdang i rdtt till kollektiv- eller kontrollmdrke
Den som har rétt att anvinda ett kollektivmarke eller ett kontrollmérke far vidta atgérder 1

ett drende som géller intrang 1 kollektiv- eller kontrollméarke endast med samtycke av inneha-
varen av kollektiv- eller kontrollmérket, eller om inte ndgot annat avtalats. Den som har rétt
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att anvénda kollektiv- eller kontrollmérke far dock vidta rittsliga &tgérder, om innehavaren av
kollektiv- eller kontrollmarket inte inom skélig tid efter att ha fatt kinnedom om intranget i
kollektiv- eller kontrollmérket sjilv vidtar &tgérder betrdffande intrdnget.

Innehavaren av ett kollektiv- eller kontrollméirke kan, for skada som de som har ritt att an-
vinda mérket lidit, kréva erséttning pa dessa anvindares végnar. Den som har ritt att anvinda
ett kollektiv- eller kontrollmérke har rétt att ansluta sig till en talan om intrdng som innehava-
ren av kollektiv- eller kontrollmérket vackt och kréva erséttning for skada som anvéndaren i
fraga lidit.

9 kap.
Internationella registreringar
Det internationella registreringssystemet
88 §
Godkdnnande och offentliggorande av internationella registreringar

En internationell registrering registreras vid den internationella byran i enlighet med
Madridprotokollet av den 27 juni 1989 till Madridéverenskommelsen av den 14 april 1891 om
den internationella registreringen av varumérken (Madridprotokollet). Patent- och registersty-
relsen skoter i Finland uppgifterna i samband med internationella registreringar och offentlig-
gor sédana internationella registreringar som géller i Finland pa sin webbplats eller pa nagot
annat allmént tillgangligt satt.

Pé internationella registreringar tillimpas denna lag och de bestimmelser som utfardats med
stdd av den, om inte négot annat foreskrivs i detta kapitel.

Ansokan om internationell registrering som grundar sig pd ett finldndskt varumdrke eller en
finldndsk varumdrkesansokan

89§
Ansokan om internationell registrering

En internationell registrering som grundar sig pd en finldndsk varumérkesregistrering eller
en anhdngig varumirkesansokan kan sokas av den som &r finsk medborgare eller som har
hemvist i1 Finland eller en sammanslutning som kontinuerligt idkar néring i Finland. Ansdkan
om internationell registrering gors pa s sétt att en ansdkan pé engelska i den form som den in-
ternationella byran forutsétter inldmnas till Patent- och registerstyrelsen och att avgiften for
ansokan betalas.

90 §
Kravet pd motsvarighet for internationella ansékningar

Patent- och registerstyrelsen kontrollerar att den internationella ansdkan motsvarar sdkan-
dens finldndska varumirkesansokan eller varumérkesregistrering.

Om siddan motsvarighet som avses i 1 mom. inte foreligger eller om ansdkan inte uppfyller
de villkor som anges i 89 §, ska Patent- och registerstyrelsen uppmana sékanden att avhjélpa
bristerna i den internationella ansdkan vid dventyr av att ansokan forfaller.

Om motsvarighet enligt 1 mom. foreligger, ska Patent- och registerstyrelsen skicka ett intyg
om motsvarighet till den internationella byréan tillsammans med den internationella ansdkan.
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91§
Anmdlan om att en nationell registrering upphért att gilla

Om giltigheten av en sadan nationell registrering eller anhéngigheten av en saddan nationell
ansdkan som utgor grunden for en internationell registrering har upphdrt inom fem ar frén den
registreringsdag som den internationella byran gett, ska Patent- och registerstyrelsen under-
ritta den internationella byrdn om detta och begira att den internationella registreringen till
motsvarande delar hivs i den internationella byréans register.

Internationell registrering som designerar Finland
923§
Provning av internationella registreringar

Nér Patent- och registerstyrelsen fran den internationella byran far meddelande om en inter-
nationell registrering som ska gilla Finland, ska Patent- och registerstyrelsen prova om det
finns nagot hinder for att registreringen ska gélla i Finland.

Om det varumérke som den internationella registreringen avser inte uppfyller registrerings-
kraven enligt denna lag, ska Patent- och registerstyrelsen ldmna den internationella byran ett
motiverat meddelande om végran inom 18 ménader frén internationella byrans meddelande
enligt 1 mom.

Om innehavaren av den internationella registreringen med anledning av Patent- och register-
styrelsens meddelande enligt 2 mom. ger ett utlatande dér de brister som papekats i meddelan-
det om végran inte har avhjélpts eller dér det inte har angetts nigra sddana omsténdigheter
med stdd av vilka varumaérket skulle kunna anses uppfylla registreringskraven enligt denna
lag, ska Patent- och registerstyrelsen fatta ett beslut enligt vilket den internationella registre-
ringen inte géller eller giller endast delvis i Finland.

Om innehavaren av den internationella registreringen inte ger sitt utldtande inom utsatt tid,
blir den internationella registreringen inte gillande i Finland till de delar som péapekats i med-
delandet.

Patent- och registerstyrelsen offentliggor den internationella registreringen pa sin webbplats
eller pé ett annat allmént tillgéngligt sétt, till den del som det inte finns hinder for registrering.
Nér saken har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft, underréttar Patent- och regis-
terstyrelsen den internationella byrén om till vilka delar den internationella registreringen gél-
ler i Finland eller om att den internationella registreringen inte alls géller i Finland och gor
motsvarande anteckningar i varumérkesregistret.

93§
Invindningar mot internationella registreringar

Om en invéndning gdrs mot en internationell registrering, skickar Patent- och registerstyrel-
sen ett meddelande om invéndningen och dess motivering till den internationella byrén.

Om den internationella registreringen inte uppfyller registreringskraven enligt denna lag, ska
Patent- och registerstyrelsen med anledning av invéndningen fatta ett beslut enligt vilket den
internationella registreringen inte géller i Finland, eller giller endast delvis. Om det inte finns
hinder for den internationella registreringen i Finland, avslés invandningen.

Nér avgorandet i invdndningsérendet har vunnit laga kraft, skickar Patent- och registersty-
relsen till den internationella byran ett meddelande om avgdrandet av invdndningen mot den
internationella registreringen och den dérav foljande giltigheten av den internationella regi-
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streringen i1 Finland. Patent- och registerstyrelsen gor en anteckning i varumarkesregistret med
anledning av avgorandet 1 invindningsédrendet.

94§
Giltighetstid och rdttsverkan for internationella registreringar

En internationell registrering som har godkénts som géllande i Finland géller fran den regi-
streringsdag som den internationella byran gett eller fran den dag da begéran om territoriell ut-
strackning av den internationella registreringen till Finland antecknades, om inte nagot annat
foljer av prioritet som antecknats i den internationella byréns register. En internationell regi-
strering som géller i Finland har samma rittsverkningar som en nationell varumérkesregistre-
ring.

En internationell registrering géller i 10 ar frén den registreringsdag som den internationella
byran gett. En internationell registrering kan férnyas hos den internationella byran under de
forutsattningar som ndmns i Madridprotokollet. Efter att ha fatt ett meddelande om fornyelse
frdn den internationella byran gor Patent- och registerstyrelsen i varumérkesregistret en an-
teckning om att den internationella registreringen fornyats.

95§
Upphdivande eller ogiltigforklaring av en internationell registrering

Nér ett drende om upphdvande eller ogiltigforklaring av en internationell registrering har
avgjorts och avgorandet vunnit laga kraft, skickar Patent- och registerstyrelsen ett meddelande
till den internationella byrdn om upphivandet eller ogiltigférklaringen och dess motivering
samt gor anteckning om saken i varumérkesregistret.

96 §
Ersdittande av nationell registrering med internationell registrering

Om innehavaren av ett varumérke har en i Finland géllande internationell registrering for
samma tecken, ersétter den internationella registreringen den nationella registreringen, om
samtliga varor och tjinster som den nationella registreringen omfattar ingar i varu- eller tjans-
teforteckningen for den internationella registreringen och den internationella registreringen ar
senare &n den nationella registreringen.

Patent- och registerstyrelsen antecknar pa begiran i varumarkesregistret att den internation-
ella registreringen ersitter den nationella registreringen och underréttar den internationella by-
ran om detta.

97 §
Avforande av internationella registreringar

Om en internationell registrering helt eller delvis avfors ur den internationella byréans regis-
ter, avfor Patent- och registerstyrelsen den till motsvarande delar ur varumérkesregistret.

98 §

Upphdrande av en internationell registrerings giltighet pd grund av att giltigheten av det nat-
ionella varumdrke som utgor grunden for registreringen upphor
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Om en internationell registrering har upphért att gélla i Finland darfor att giltigheten av den
registrering eller anhéingigheten av den ansdkan om registrering som den internationella regi-
streringen grundar sig pa har upphdrt inom fem ar frén den registreringsdag som den internat-
ionella byrén gett och innehavaren av den internationella registreringen ansoker om registre-
ring av samma varumérke i Finland, ska denna ansdkan anses vara gjord den dag som avses i
94 § 1 mom., under forutséttning att

1) ansdkan gors inom tre manader fran den dag d& den internationella registreringen upp-
horde,

2) de varor eller tjénster som anges i ansdkan ocks& omfattades av den internationella regi-
strering som géllde i Finland, och

3) ansokan i ovrigt uppfyller kraven for en registrering och s6kanden betalar foreskrivna av-
gifter.

Patent- och registerstyrelsen antecknar i varumérkesregistret att den nationella ansékan har
grundat sig pa en internationell registrering.

99 §

Upphérande av en internationell registrerings giltighet pd grund av uppsdgning av dverens-
kommelse

Om en internationell registrering som géller i Finland upphdr att gélla darfor att en till
Madridprotokollet ansluten part har sagt upp sin anslutning till protokollet och innehavaren av
en internationell registrering ansdker om registrering av samma varumérke i Finland, ska
denna anstkan anses vara g]ord den dag som avses i 94 § 1 mom., under forutséttning att

1) ans6kan gors inom tvé ar fran den dag dé uppségningen tridde i kraft,

2) de varor eller tjénster som anges i ansdkan ocksé omfattades av den internationella regi-
streringen som géllde i Finland, och

3) ansokan i 6vrigt uppfyller kraven for registrering och sdkanden betalar foreskrivna avgif-
ter.

Patent- och registerstyrelsen antecknar i varumérkesregistret att den nationella ansékan har
grundat sig pa en internationell registrering.

10 kap.
Sarskilda bestimmelser
100 §
Patent- och registerstyrelsens rdtt att soka dndring
Patent- och registerstyrelsen har ritt att genom besvir soka éndring i ett sadant beslut av
marknadsdomstolen genom vilket marknadsdomstolen har upphédvt eller dndrat ett beslut av
Patent- och registerstyrelsen, pa det sitt som foreskrivs 1 7 kap. 2 § 1 mom. i lagen om ratte-
gang i marknadsdomstolen.
101 §
EU-varumdrke
P& EU-varumirken tillimpas vad som i 62—64, 68—72 och 74 § foreskrivs om intrang i va-

rumirke, om inte ndgot annat foreskrivs i forordningen om EU-varumérken. Ett genkéromal
om upphévande eller ogiltigforklaring av ett EU-varumérke vécks pé det sétt som foreskrivs i
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58 §. I stillet for ett genkdromal om ogiltigforklaring kan innehavaren av EU-varumarket yrka
att domstolen dldagger agenten att 6verlata EU-varumarket till innehavaren i enlighet med 66 §.

102 §
Omvandling av EU-varumdrke

En fran EU:s varumarkesbyra till Patent- och registerstyrelsen skickad begiran om att fa ett
EU-varumirke, en ans6kan om EU-varumirke eller en internationell registrering som designe-
rar Europeiska unionen omvandlat till en nationell varumérkesansokan, ska behandlas som en
nationell ansdkan, om sokanden

1) betalar foreskrivna avgifter,

2) i det fall begdran om omvandling eller dess bilaga avfattats pa nagot annat sprak &n
finska, svenska eller engelska, ger Patent- och registerstyrelsen en Oversattning av denna till
nagot av dessa sprék, och meddelar handldggningsspraket enligt 16 § 4 mom.,

3) meddelar den adress pé vilken sokanden kan nds inom Europeiska ekonomiska samar-
betsomradet, och

4) lamnar en beskrivning av varumérket enligt 16 § 2 mom. 3 punkten.

Niér Patent- och registerstyrelsen har fitt en i 1 mom. avsedd begéran om omvandling fran
EU:s varumarkesbyra, ska Patent- och registerstyrelsen ge sokanden en tva manaders tidsfrist
for att 1dmna in de uppgifter som krévs enligt 1 mom.

En ansokan som grundar sig p4 omvandling av ett EU-varumérke eller en ansdkan om EU-
varumirke anses ha samma ansokningsdag, prioritet och foretride i Finland som EU-
varumirket eller ansékan om EU-varumirket har. En ansdkan som grundar sig pa omvandling
av en internationell registrering som designerar Europeiska unionen anses som ansokningsdag
ha dagen for den internationella registreringen eller dagen for den paféljande designeringen av
Europeiska unionen samt i tillimpliga delar den internationella registreringens prioriteter och
foretraden.

103 §
Delgivning
Om en handling eller ett beslut inte har kunnat delges, fér Patent- och registerstyrelsen med
avvikelse fran 62 § i forvaltningslagen delge handlingen eller beslutet genom att publicera ett
meddelande pa sin webbplats eller pa annat lampligt sitt. Delgivningen av beslutet eller hand-
lingen anses ha skett vid den tidpunkt d4 meddelandet publiceras.
104 §
Maskinell underskrift

Patent- och registerstyrelsens beslut och andra handlingar som har uppréttats genom auto-
matisk databehandling far undertecknas maskinellt. Detta ska ndmnas i handlingen.

105 §
Avgifter
For Patent- och registerstyrelsens prestationer enligt denna lag ska det betalas en avgift.

Grunderna for bestdimning av avgiften anges i lagen om avgifter for Patent- och registerstyrel-
sens prestationer (1032/1992) och i bestimmelser som utfiardats med stdd av den.
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11 kap.
Ikrafttridande
106 §
Ikrafitridande

Denna lag trider i kraft den januari 20 .
Genom denna lag upphédvs varumirkeslagen (7/1964) och lagen om kollektivmérken
(795/1980).

107 §
Overgdngsbestimmelser

Pé handldggningen av forvaltnings- och forvaltningsprocessirenden samt tvistemal som &r
anhdngiga vid ikrafttrddandet av denna lag tillimpas de bestimmelser som géllde vid ikraft-
trddandet.

P& varumérkesansokningar som &r anhingiga vid ikrafttrddandet av denna lag tillimpas efter
registreringen bestdmmelserna i denna lag, med undantag for 30 § 1 mom. som géller giltig-
hetstiden for registrering och 31-35 § som géller invéindningsforfarande.

Sadana ansokningar om registrering av ett svartvitt tecken som &r anhéngiga vid ikrafttré-
dandet av denna lag och svartvita varumérken som registrerats fore ikrafttrddandet av denna
lag ska anses omfatta alla fargvariationer av tecknet.

Denna lag tillimpas pa varuméirken som registrerats fore ikrafttridandet av denna lag, med
undantag for 30 § 1 mom. som géller giltighetstiden for registrering.

I fréga om intrng i ensamrétten till varumaérke tillimpas de bestdmmelser som géllde vid
tidpunkten for intranget. Pa erséttande av en skada som fore ikrafttridandet av denna lag orsa-
kats av intrdng i ensamrétt tillimpas de bestimmelser som géllde vid ikrafttridandet, &ven om
skadan har framtrétt forst efter ikrafttradandet.

De varumirkessdkande och varuméirkesinnehavare vars varumirkesansdkan eller internat-
ionella registrering som designerar Finland har anhéngiggjorts fore den 1 oktober 2012 och
vars varumérkesansokan eller varumérkesregistrering omfattar hela klassrubriken enligt Nice-
klassificeringen i en viss varu- eller tjansteklass, kan precisera sin varu- och tjénsteforteckning
genom en anmélan. Anmélan om precisering av varu- och tjansteforteckningen ska lamnas till
Patent- och registerstyrelsen senast den dag da en ansokan om fornyelse av varumarkets gil-
tighet anhingiggors forsta gangen efter ikrafttridandet av denna lag. Om dock den sista moj-
liga dag dé varumirkets giltighet kan fornyas infaller inom sex ménader fran ikrafttrédandet,
kan anmélan om precisering av varu- och tjansteforteckningen ldmnas senast den 1 juli 2019. 1
anmailan ska varorna och tjdnsterna anges i enlighet med 17 § 2 mom. En precisering far goras
endast i1 fraga om de varor och tjanster som varu- och tjansteférteckningen kan anses ha om-
fattat pa varumarkets ansokningsdag och som forteckningen fortfarande omfattar. Om precise-
ringsanmaélan inte uppfyller kraven i 17 § 2 mom., ska Patent- och registerstyrelsen uppmana
varumirkessokanden eller varumérkesinnehavaren att avhjdlpa bristerna. Om bristerna inte
avhjélpts, forblir varu- och tjansteforteckningen i fraga om de bristfilliga delarna i kraft 1 den
form som den hade innan anmélan om precisering gjordes. Patent- och registerstyrelsen an-
tecknar sddana preciseringar av varu- och tjinsteforteckningen som uppfyller kraven i 17 § 2
mom. i varumérkesregistret. Patent- och registerstyrelsen ska underrétta varuméarkessokande
och varumirkesinnehavare om mojligheten att precisera forteckningen i samband med med-
delandet om fornyelse av registreringens giltighetstid.

De varumérkessokande eller varumérkesinnehavare vars varumirkesansokan har blivit an-
héngig tidigast den 1 oktober 2012 och senast den 31 december 2013 och vars varu- och tjéns-
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teforteckning utdver klassrubriken ocksa innehaller en hdnvisning till den alfabetiska forteck-
ningen i Niceklassificeringen kan precisera varu- och tjansteforteckningen i enlighet med 6
mom. genom att anméla de varor och tjdnster som vid tidpunkten for varumérkesansdkan
horde till den alfabetiska forteckningen i Niceklassificeringen och som sdkanden eller inneha-
varen vill att varumérket ska omfatta. Om varumirkessokanden eller varumérkesinnehavaren
inte anmaéler en precisering, kompletterar Patent- och registerstyrelsen efter utgdngen av tids-
fristen enligt 6 mom. varu- och tjansteforteckningen med de varor och tjanster som vid ansok-
ningstidpunkten horde till den alfabetiska forteckningen i Niceklassificeringen och stryker i
varu- och tjansteforteckningen hdnvisningen till den alfabetiska forteckningen i Niceklassifi-
ceringen.

Om varumérkessokanden eller varumérkesinnehavaren inte i enlighet med 6 mom. anméler
en precisering av varu- och tjansteforteckningen, kompletterar Patent- och registerstyrelsen
varu- och tjansteforteckningen i friga om sddana varumarkesansdkningar eller varumaérkesre-
gistreringar vars varu- och tjinsteforteckningar innehaller en hénvisning till samtliga varor el-
ler tjdnster 1 en viss klass eller som sokts fore den 1 april 1996 och innehéller enbart numret pé
en varu- eller tjénsteklass. Som varu- eller tjansteforteckning antecknas dé den klassrubrik en-
ligt Niceklassificeringen for den berdrda klassen som var i kraft pa varumérkets anséknings-
dag.

Varu- och tjansteforteckningen for de varumérken som avses i 6 mom. tolkas enligt 17 § 3
mom.

1) efter att en i 6 mom. foreskriven preciseringsanmailan har avgjorts och avgorandet vunnit
laga kraft,

2) efter att en ansokan om fornyelse av varumérke anhéngiggjorts och en precisering av
varu- och tjansteforteckningen inte anmalts, eller

3) fran och med den 2 juli 2019, om en precisering av varu- och tjansteforteckningen inte
anmalts senast den 1 juli 2019 i situationer som avses i 6 mom.

Om det annanstans i lagstiftningen hinvisas till den varumaérkeslag som géllde vid ikrafttré-
dandet av denna lag, tillimpas denna lag i stallet for den lagen.

Lag
om Singaporekonventionen om varumérkesritt och tillimpningsforeskrifterna till den
I enlighet med riksdagens beslut foreskrivs:
1§
De bestammelser som hor till omrédet for lagstiftningen i den i Singapore den 16 mars 2006

ingdngna Singaporekonventionen om varumérkesritt och i tillimpningsforeskrifterna till den
ska gilla som lag, sdidana som Finland har férbundit sig till dem.
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2§

Bestdmmelser om séttande i kraft av de bestimmelser i konventionen och i tillimpningsfo-
reskrifterna till den som inte hor till omrédet for lagstiftningen utfdrdas genom forordning av
statsradet.

38§

Bestdmmelser om ikrafttrddandet av denna lag utfirdas genom forordning av statsradet.

Lag
om indring av firmalagen

I enlighet med riksdagens beslut

dndras 1 firmalagen (128/1979) 18 § 3 och 4 mom., 20 och 21 §, av dem 18 § 3 och 4 mom.
samt 20 § sadana de lyder i lag 110/2013, och

fogas till 18 §, sddan den lyder delvis dndrad i lag 110/2013, ett nytt 5 mom., till 19 § nya 3
och 4 mom. och till lagen en ny 20 a § som foljer:

Forbudstalan far foras av var och en som lider forfang av firman eller dess anvindning. I de
fall som avses i 1 mom. fér talan &dven foras av en sammanslutning som bevakar de berérda
néringsidkarnas intressen.

Talan om att doma ut vite fir foras av den pé vars yrkande forbudsdomen har meddelats.

Bestimmelser om forbud mot anvandning av en firma som gor intrdng i ensamrétt till varu-
marke finns i 62 § i varumérkeslagen ( / ).

Registrering av firma kan pé& den grund som anges i 1 eller 2 mom. hévas helt eller till den
del som det finns ett hinder for registrering.

Vid tillimpningen av 2 mom. 3 punkten beaktas inte sidan anvéndning av firman som har
skett inom tre manader fore det att ansokan om hiavande gjordes eller talan om hdvande véck-
tes, om forberedelserna for bruket inleddes forst efter det att innehavaren av firman hade fatt
kidnnedom om att en ansdkan eller talan om hévande kan goras.

20§

Talan om hivande av en registrering av firma far féras av var och en som lider forfang av
registreringen. Talan far foras édven av en sammanslutning som avses i 18 § 3 mom., om inte
talan grundar sig pa 10 § 2—4 punkten.

Den som lider forfing av registreringen fir anséka om hédvande av registreringen av firma
hos registermyndigheten pa den grund som avses i 19 § 2 mom. 3 punkten. Registermyndig-

269



RP 201/2018 rd

heten ska dock inte ta upp ansokan till provning, om ett méal som géller samma firma &r an-
héngigt mellan samma parter i domstol.

Handldggningen av en ansokan som géller hidvande av firma forfaller hos registermyndig-
heten, om ett mél som géller samma firma blir anhéngigt mellan samma parter vid en domstol.

En talan om hdvande av firma tas inte upp till provning vid domstol, om det med anledning
av en i 2 mom. avsedd ansdkan mellan samma parter som géller samma firma har meddelats
ett beslut i vilket dndring sokts och drendet dnnu inte avgjorts genom ett avgérande som vun-
nit laga kraft.

Om en ansdkan eller talan om hévande av firma har avgjorts genom ett avgdrande som vun-
nit laga kraft, tas en ny ansokan eller talan om hidvande inte upp till provning, om drendet gél-
ler samma parter, samma firma, samma yrkande och samma grunder, utom om forhallandena
har fordndrats vasentligt.

20a§

Registermyndigheten avgor ett i 20 § 2 mom. avsett drende om hévande av registrering pa
basis av ansdkan och de yttranden som getts med anledning av ansdkan. Om innehavaren av
firman inte har gett ndgot yttrande i drendet, hévs registreringen i enlighet med ansdkan, om
inte ansokan ar uppenbart ogrundad.

21§
Nér en dom eller ett avgdrande om hévande av registrering av firma vunnit laga kraft, ska

registermyndigheten avfora firman ur registret. Registermyndigheten eller domstolen kan dock
forordna att firman far finnas i registret dnda till utgdngen av en skélig tid.

Denna lag triader i kraft den 20 . I frdga om firmor som registrerats fore ikrafttrddandet av
denna lag ska lagens 19 § 3 mom. och 20 § 2 mom. dock borja tillimpas forst nér tva ar forflu-
tit fran ikrafttrddandet. En innehavare av en firma som registrerats fore ikrafttradandet av
denna lag kan inom tva ar fran ikrafttradandet avgiftsfritt anméla en precisering av verksam-
hetsomradet for registrering i handelsregistret.

Lag
om indring av 49 kap. 2 § i strafflagen
I enlighet med riksdagens beslut

_ dndras 1 strafflagen (39/1889) 49 kap. 2 § 1 mom., sédant det lyder i lag 617/2016, som fol-
jer:

49 kap.

Om krinkning av vissa immateriella rittigheter
28

Brott mot industriell rittighet
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Den som 1i strid med varumérkeslagen ( / ), patentlagen (550/1967), monsterrattslagen
(221/1971), lagen om ensamrétt till kretsmdnster for integrerade kretsar (32/1991), lagen om
nyttighetsmodellrdtt (800/1991), lagen om véaxtforddlarratt (1279/2009), Europaparlamentets
och radets forordning (EU) 2017/1001 om EU-varumirken eller radets forordning (EG) nr
6/2002 om gemenskapsformgivning och sé att gérningen &r dgnad att &samka innehavaren av
den krénkta ritten betydande ekonomisk skada, gor intrang i

1) ensamritten till ett varumérke enligt varumérkeslagen ( / ),

2) ensamritten till ett EU-varumérke enligt Europaparlamentets och radets férordning (EU)
2017/1001 om EU-varumaérken,

3) ensamritten till gemenskapsformgivning enligt rddets forordning (EG) nr 6/2002 om ge-
menskapsformgivning,

4) den ensamritt som ett patent medfor,

5) en monsterrétt,

6) en ratt till en kretsmodell,

7) en nyttighetsmodellrtt eller

8) en vixtforadlarritt,

ska fOr brott mot industriell rdttighet domas till boter eller fingelse 1 hogst tva ar.

Denna lag trader i kraftden 20 .

Lag
om iAndring av 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut
dndras 1 lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013) 6 § 1 mom. 5 och 6 punkten och
fogas till 6 § 1 mom. en ny 7 punkt som foljer:

6§

Sokande av dndring i Patent- och registerstyrelsens beslut i drenden som géller industriella
rattigheter och i handelsregisterdrenden

Andring i Patent- och registerstyrelsens beslut fir sékas genom besvir hos marknadsdom-
stolen pa det sdtt som foreskrivs i forvaltningsprocesslagen (586/1996), nar genom beslutet
har

5) avgjorts ett drende som géller varumaérke, kollektivmérke, kontrollmérke eller internat-
ionell registrering,

6) végrats registrering av en anmaélan till handelsregistret,

7) avgjorts en ansdkan om hivning av registrering av firma.

Denna lag trader i kraftden 20 .
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I friga om sokande av dndring i beslut som Patent- och registerstyrelsen har fattat fore
ikrafttrddandet av denna lag tillimpas de bestimmelser som géllde vid ikrafttradandet.

Lag
om dndring av lagen om rittegang i marknadsdomstolen
I enlighet med riksdagens beslut

upphdvs 1 lagen om rittegang i marknadsdomstolen (100/2013) 1 kap. 4 § 1 mom. 8 punkten
och

dndras 1 kap. 4 § 1 mom. 7 och 12 punkten samt 4 kap. 24 § 2 mom. som foljer:
1 kap.
Allménna bestimmelser
48
Mal och drenden som giller industriella rdttigheter och upphovsrditt

Marknadsdomstolen handldgger som mdl och drenden som giller industriella rdttigheter
och upphovsrdtt de mal och drenden som hor till dess behorighet enligt

4 kap.
Handléiggning av mal och drenden som giller industriella rittigheter och upphovsritt
24§

Europeiskt patent och skyddssystemen for industriella rdttigheter inom Europeiska unionen

Bestdmmelser om handldggningen av ett tvistemal eller ansokningsidrende som géller ge-
menskapsformgivning eller ett EU-varumérke och som hor till marknadsdomstolen finns i ra-
dets forordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och i Europaparlamentets och réa-
dets forordning (EU) 2017/1001 om EU-varumirken. P4 handldggningen av dessa mal och
arenden 1 marknadsdomstolen tillimpas dessutom vad som foreskrivs i 17, 18 och 20 § samt i
21 § 2 mom.

Denna lag trader i kraftden 20 .
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Lag

om #Andring av 1 § i lagen om sékerstillande av bevisning i tvistemal som géller immateriella
rittigheter

I enlighet med riksdagens beslut

dndras 1lagen om sékerstéllande av bevisning i tvistemal som géller immateriella réttigheter
(344/2000) 1 § 1 mom. 5 och 8 punkten som foljer:

1§
Tilldmpningsomrdde

I denna lag bestdms om sdkerstéllande av bevisning i tvistemal som baserar sig pa krankning
av de immateriella réttigheter som regleras i foljande lagar:

Denna lag trader i kraftden 20 .

Lag
om indring av monsterrittslagen

I enlighet med riksdagens beslut

dndras 1 monsterrattslagen (221/1971) 35 §,35a § 1, 2, 4 och 5 mom., 37 § 2 mom. och 43
a § 1 mom., sddana de lyder, 35 § i lag 718/1995, 35 a § 1 och 5 mom. i lag 685/2006, 35 a § 2
och 3 mom. samt 43 a § 1 mom. i lag 109/2013 samt 37 § 2 mom. i lag 862/2012, och

fogas till lagen en ny 35 b § som fo6ljer:

35§

Om nagon gor intrdng i monsterratt enligt denna lag eller 1 ensamritt till gemenskapsform-
givning enligt radets forordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning, kan domstolen
forbjuda honom eller henne att fortsétta eller upprepa handlingen.

35a8
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Néar domstolen behandlar talan enligt 35 § kan den pa yrkande av innehavaren av en mons-
terrétt vid vite forordna att administratoren av en séndare, server eller ndgon annan sadan an-
ordning eller ndgon annan tjénstelevererande mellanhand avbryter den anvidndning som pastas
gora intréng 1 monsterritten (foreldggande om avbrytande), om det inte kan anses oskéligt
med héansyn till rattigheterna for den person som pastds gora intrang i monsterrétten eller med
hénsyn till mellanhénders eller ménsterrittsinnehavarens rittigheter.

Innan talan enligt 35 § vécks kan domstolen pa ansdkan av innehavaren av en monsterratt
meddela ett f(’)reléiggande om avbrytande, om det finns forutséttningar for det enligt 1 mom.
och om det &r uppenbart att monsterréttsinnehavarens réttigheter annars allvarhgt aventyras.
Domstolen ska ge den mot vilken foreliggande begirs och den som péstds gora intrang i
monsterratten tillfalle att bli horda. Delgivning till den mot vilken ett foreldggande har sokts
kan ske per post, telefax eller e-post.

Ett foreliggande om avbrytande som meddelats med stdd av denna paragraf far inte dven-
tyra tredje mans rétt att sinda och ta emot meddelanden. Ett foreldggande om avbrytande tra-
der i kraft nédr sokanden stéller en sddan sékerhet hos utméitningsmannen som avses i 8 kap. 2
§ 1 utsokningsbalken (705/2007). Bestimmelser om mdjligheten att befrias fran att stélla sa-
kerhet finns i 7 kap. 7 § i rattegdngsbalken. Ett foreldggande om avbrytande som meddelats
med stdd av 2 eller 3 mom. forfaller, om inte talan enligt 35 § vicks i domstol inom en ménad
fran det att foreldggandet meddelades.

Den som begért foreliggande om avbrytande ska ersdtta den som meddelats foreldggandet
liksom ocksé den som péstds ha gjort intrdng for den skada som orsakas av att foreldggandet
verkstdlls samt for kostnaderna i drendet, om talan enligt 35 § forkastas eller avvisas utan
provning eller om behandlingen av drendet avskrivs som en f6ljd av att kdranden étertagit ta-
lan eller uteblivit fran ritten. Detsamma géller om foreldggandet om avbrytande aterkallas
med stdd av 3 mom. eller forfaller med stod av 4 mom. Nér en talan om erséttning av skada
och kostnader vécks ska 7 kap. 12 § i rattegangsbalken iakttas.

35b§

Den som uppsatligen gor intrang i monsterratt enligt denna lag eller i ensamrétt till gemen-
skapsformglvnmg enligt radets forordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning ska,
om gérningen inte utgdr brott mot industriell rittighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen, for
monsterrdttsforseelse domas till boter.

Aklagaren far vicka atal for i 1 mom. avsedd monsterrittsforseelse endast om maélséiganden
anmaler brottet till atal.

Egendom som avses i 1 mom. kan tas i beslag, nér det kan antas att ett brott som avses i 49
kap. 2 § i strafflagen eller en monsterrattsforseelse som avses i 35 b § i denna lag har begatts.
Vad som i tvangsmedelslagen (806/2011) foreskrivs om beslag ska da iakttas.

432§

Atal for ett sadant brott mot industriell rittighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen som gor in-
trang i en monsterritt samt atal for en monsterrittsforseelse som avses i 35 b § och ett brott
som avses 140 § i denna lag handlaggs i Helsingfors tingsratt.
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Denna lag trader i kraftden 20 .

Helsingfors den 18 oktober 2018

Statsminister

Juha Sipili

Néringsminister Mika Lintild
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SINGAPOREKONVENTIONEN OM VA-
RUMARKESRATT

Singapore den 27 mars 2006
Artikel 1
Forkortade begrepp

Vid tillimpningen av denna konvention
ska, om inte annat uttryckligen anges,

(1) ”myndighet” avse den myndighet som
av en fordragsslutande part har uppdragits
registreringen av mérken;

(i1) registrering” avse en myndighets regi-
strering av ett marke;

(iii) ”ansokan” avse en ansdkan om regi-
strering;

(iv) “kommunikation” avse varje ansdkan
eller varje begiran, forklaring, korrespondens
eller annan information som rér en ansokan
eller en registrering som ges in till en myn-
dighet;

(v) hdnvisningar till en ”person” avse savil
fysiska som juridiska personer;

(vi) ”innehavare” avse den person som
anges som innehavare av registreringen en-
ligt varumérkesregistret;

(vii) "varumérkesregister” avse de samlade
uppgifter som forvaras av myndigheten som
omfattar innehéllet i samtliga registreringar
och samtliga uppgifter som har inforts betréf-
fande samtliga registreringar, oberoende av i
vilken form sddana uppgifter ar lagrade;

(viii) “forfarande hos myndigheten” avse
varje forfarande i drende hos myndigheten
som ror en ansdkan eller en registrering;

(ix) ”Pariskonventionen” avse Pariskon-
ventionen for industriellt rittsskydd, under-
tecknad i Paris den 20 mars 1883, i lydelse
med beslutade dndringar;

(x) "Niceklassificeringen” avse den klassifi-
cering som har uppréttats genom Nicedver-
enskommelsen om den internationella klassi-
ficeringen av varor och tjanster for registre-
ringsdndamal, undertecknad i Nice den 15
juni 1957, i lydelse med beslutade dndringar;

Fordragstext

TRAITE DE SINGAPOUR SUR LE DROIT
DES MARQUES

(faits a Singapour le 27 mars 2006)
Article premier
Expressions abrégées

Au sens du présent traité, et sauf lorsqu’un
sens différent est expressément indiqué :

i) on entend par “office” I’organisme char-
g¢é par une Partie contractante de
I’enregistrement des marques;

iil) on entend par ‘“enregistrement”
I’enregistrement d’une marque par un office;

iii) on entend par “demande” une demande
d’enregistrement;

iv) on entend par “communication” toute
demande, ou toute requéte, déclaration, cor-
respondance ou autre information relative a
une demande ou a un enregistrement, qui est
déposée, présentée ou transmise a 1’office;

v) le terme “personne” désigne aussi bien
une personne physique qu’une personne mo-
rale;

vi) on entend par “titulaire” la personne
inscrite dans le registre des marques en tant
que titulaire de I’enregistrement;

vii) on entend par “registre des marques” la
collection des données tenue par un office,
qui comprend le contenu de tous les enregis-
trements et toutes les données inscrites en ce
qui concerne tous les enregistrements, quel
que soit le support sur lequel lesdites données
sont conservées;

viii) on entend par “procédure devant
I’office” toute procédure engagée devant
’office en ce qui concerne une demande ou
un enregistrement;

ix) on entend par “Convention de Paris” la
Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, signée a Paris le 20
mars 1883, telle qu’elle a été révisée et modi-
fiée;

x) on entend par “classification de Nice” la
classification instituée par 1I’Arrangement de
Nice concernant la classification internatio-
nale des produits et des services aux fins de
I’enregistrement des marques, signé a Nice le
15 juin 1957, tel qu’il a été révisé et modifie;
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(xi) "licens” avse en licens for anvindning-
en av ett mirke enligt en fordragsslutande
parts lag;

(xii) ’licenshavare” avse den person som har
meddelats en licens;

(xiii) fordragsslutande part” avse varje stat
eller mellanstatlig organisation som &ar part
till denna konvention;

(xiv) “diplomatkonferens” avse samman-
kallande av de fordragsslutande parterna for
att omarbeta eller dndra konventionen;

(xv) “forsamlingen” avse den forsamling
som anges i artikel 23;

(xvi) hénvisningar till ett “ratifikationsin-
strument” anses omfatta hénvisningar till an-
slutnings- och godkdnnandeinstrument;

(xvii) ”Organisationen” avse Varldsorgani-
sationen for den intellektuella dganderétten;

(xviii) "Internationella byrdn” avse Organi-
sationens internationella byra;

(xix) “generaldirektdren” avse organisat-
ionens generaldirektor;

(xx) “tillampningsforeskrifter” avse de tilll-
lampningsforeskrifter till denna konvention
som ndmns 1 artikel 22;

(xxi) hé@nvisningar till en “artikel”, ’para-
graf”, ”punkt” eller ”led” i en artikel anses
innefatta ocksa hénvisningar till motsvarande
regel eller regler i tillimpningsforeskrifterna;
(xxii) ”TLT 1994 avse Konventionen om
varumadrkesritt undertecknad i Genéve den
27 oktober 1994.

Artikel 2
Mdrken pd vilka konventionen dr tillimplig

(1) [Mdrkens natur] Varje fordragsslutande
part ska tillimpa denna konvention pa maér-
ken som bestar av kénnetecken som kan regi-
streras som marken enligt dess lag.

(2) [Typer av mdrken]

(a) Denna konvention ér tillimplig pa mér-
ken for varor (varuméirken), tjénster (ser-
vicemérken) eller for sévél varor som tjéns-
ter.

(b) Denna konvention dr inte tillimplig pé
kollektiv-, kontroll- eller garantimérken.

xi) on entend par “licence” une licence de
marque au sens de la legislation d’une Partie
contractante;

xii) on entend par “preneur de licence” la
personne a laquelle une licence a été
concédée;

xiii) on entend par “Partie contractante”
tout Etat ou toute organization intergouvern-
ementale partie au présent traité;

xiv) on entend par “conférence diploma-
tique” la convocation des Parties con-
tractantes aux fins de la révision ou de la
modification du traité;

xv) on entend par
I’ Assemblée visée a I’article 23;

xvi) le terme “instrument de ratification”
désigne aussi les instruments d’acceptation et
d’approbation;

xvii) on entend par “Organisation”
I’Organisation Mondiale de la Propriété In-
tellectuelle;

xviii) on entend par “Bureau international”
le Bureau international de I’Organisation;

xix) on entend par “Directeur général” le
Directeur général de 1I’Organisation;

xx) on entend par “réglement d’exécution”
le reglement d’exécution du présent traité
visé a I’article 22;

xxi) les termes “article” ou “alinéa”, “sous-
alinéa” ou “point” d’un article s’entendent
comme englobant aussi la régle ou les régles
correspondantes du réglement d’exécution;

xxii) on entend par “TLT de 1994 le
Traité sur le droit des marques fait a Genéve
le 27 octobre 1994.

“Assemblée”

Article 2
Marques auxquelles le traité est applicable

1) [Nature des marques]| Toute Partie con-
tractante applique le présent traité aux
marques consistant en des signes qui peuvent
étre enregistrés en tant que marques en vertu
de sa législation.

2) [Genres de marques)

a) Le présent traité est applicable aux
marques relatives a des produits (marques de
produits) ou a des services (marques de ser-
vices) ou a la fois a des produits et a des ser-
vices.

b) Le présent traité n’est pas applicable aux
marques collectives, aux marques de certifi-
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Artikel 3
Ansokan

(1) [Upplysningar eller uppgifter som ingdr
i eller bifogas till en ansékan, avgifi]

(a) Varje fordragsslutande part far kréva att
en ansOkan ska innehélla vissa eller alla av
foljande upplysningar eller uppgifter:

(i) en begéran om registrering;

(i1) sokandens namn och adress;

(iii)) namnet pa den stat dir sokanden har
medborgarskap, om han eller hon har med-
borgarskap i ndgon stat, namnet pa den stat
dar sokanden har sitt hemvist, i forkom-
mande fall, och om tillimpligt, den stat dér
sokanden har reell och faktisk industriell el-
ler kommersiell verksamhet;

(iv) om sokanden dr en juridisk person, den
juridiska personens réttsliga stéllning och den
stat, samt 1 forekommande fall, det omrade
inom den stat, enligt vars lag den angivna ju-
ridiska personen har bildats;

(v) om sokanden har ett ombud, ombudets
namn och adress;

(vi) delgivningsadress, om det krdvs en sa-
dan enligt artikel 4(2)(b);

(vii) om sdkanden Onskar dberopa prioritet
frén en éldre ansokan, en forklaring med en
begdran om prioritet fran denna &ldre anso-
kan, tillsammans med upplysningar och be-
visning till stod for denna forklaring om prio-
ritet som kan krdvas enligt artikel 4 i Paris-
konventionen;

(viii) om sokanden Onskar aberopa skydd
som uppkommit pé grund av att varorna och/
eller tjdnsterna har visats pa en utstillning, en
forklaring som avser detta, tillsammans med
upplysningar till stod for denna forklaring,
enligt vad som krévs i den fordragsslutande
partens lag;

(ix) minst en avbildning av maérket, enligt
vad som foreskrivs i tillimpningsforeskrif-
terna;

(x) 1 forekommande fall, en forklaring, en-
ligt vad som foreskrivs i tillimpningsfore-
skrifterna, som anger markets typ och de sir-

cation et aux marques de garantie.
Article 3
Demande

1) [Indications ou éléments figurant dans
la demande ou accompagnant celle-ci; taxe]

a) Toute Partie contractante peut exiger
qu’'une demande contienne [’ensemble ou
une partie des indications ou éléments sui-
vants:

1) une requéte en enregistrement;

ii) le nom et I’adresse du déposant;

iii) le nom d’un Etat dont le déposant est
ressortissant s’il est ressortissant d’un Etat, le
nom d’un Etat dans lequel le déposant a son
domicile, le cas échéant, et le nom d’un Etat
dans lequel le déposant a un établissement
industriel ou commercial effectif et sérieux,
le cas échéant;

iv) lorsque le déposant est une personne
morale, la forme juridique de cette personne
morale ainsi que I’Etat, et, le cas échéant, la
division territoriale de cet Etat dont la legls-
lation a servi de cadre a la constitution de
ladite personne morale;

v) lorsque le deposant a un mandataire, le
nom et ’adresse de celui-ci;

vi) lorsque, en vertu de Tarticle 4.2)b), il
doit étre fait élection de domicile, le domicile
élu;

vii) lorsque le déposant souhaite bénéficier
de la priorité d’'une demande antérieure, une
déclaration revendiquant la priorité¢ de cette
demande antérieure, accompagnée des indi-
cations et des justifications a I’appui de la
déclaration de priorité qui peuvent étre exi-
gées conformément a I’article 4 de la Con-
vention de Paris;

viii) lorsque le déposant souhaite bénéficier
d’une protection résultant de la présentation
de produits ou de services dans une exposit-
ion, une déclaration dans ce sens, accom-
pagnée d’indications a I’appui de cette décla-
ration, conformément aux dispositions de la
législation de la Partie contractante;

iX) au moins une représentation de la
marque, conformément aux prescriptions du
réglement d’exécution;

x) le cas échéant, une déclaration, con-
formément aux prescriptions du reéglement
d’exécution, précisant le type de la marque
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skilda krav som uppstills for denna typ av
marke;

(xi) 1 forekommande fall, en forklaring, en-
ligt vad som foreskrivs 1 tillimpningsfore-
skrifterna, som anger att sokanden onskar att
maérket ska registreras och kungdras i de
standardbokstiver som anvénds av myndig-
heten;

(xii) i forekommande fall, en forklaring,
enligt vad som foreskrivs i tillimpningsfore-
skrifterna, som anger att sdkanden Onskar
aberopa firg som en sérskiljande egenskap
hos mérket;

(xiii) en translitteration av market eller
vissa delar av mérket;

(xiv) en Oversittning av mérket eller vissa
delar av market;

(xv) namnet pa de varor och/eller tjénster
for vilka registrering soks, grupperade enligt
klasserna i Niceklassiﬁceringen dar varje
grupp ska foregas av numret pa den klass en-
ligt denna klassificering som den gruppen av
varor eller tjdnster hor till och vara angivna i
den ordning som klasserna foljer enligt an-
givna klassificering;

(xvi) en forklaring om avsikt att anvinda
mérket, enligt vad som krévs i den fordrags-
slutande partens lag.

(b) Sokanden far, i stillet for eller utover
den forklaring om avsikt att anvinda méirket
som beskrivs i punkten (a)(xvi), ge in en for-
klaring om faktisk anvéndning av mérket och
bevisning till stdd for detta, enligt vad som
kréavs 1 den fordragsslutande partens lag.

(c) Varje fordragsslutande part far kréva att
avgifter, vilka avser en ansokan, ska betalas
till myndigheten.

(2) [Gemensam ansokan for varor och/eller
tjicnster i flera klasser] En och samma anso-
kan far avse flera varor och/eller tjanster,
oberoende av om de hor till en eller flera
klasser enligt Niceklassificeringen.

(3) [Faktisk anvdndning] Varje fordrags-
slutandepart far kréva att, nir en forklaring
om avsikt att anvénda ett mérke har getts in
enligtparagraf (1)(a)(xvi), sokanden ska ge in
till myndigheten, inom den tidsfrist som
anges 1 dess lag och som inte far underskrida
den kortast frist som foreskrivs i tillamp-
ningsforeskrifterna, bevis for att méarket fak-
tiskt anvinds, enligt vad som krivs i den an-

ainsi que les exigences spécifiques applica-
bles a ce type de marque;

xi) le cas échéant, une déclaration, con-
formément aux prescriptions du reéglement
d’exécution, indiquant que le déposant
souhaite que la marque soit enregistrée et
publiée dans les caractéres standard utilisés
par I’office;

xii) le cas échéant, une déclaration, con-
formément aux prescriptions du reéglement
d’exécution, indiquant que le déposant
souhaite revendiquer la couleur comme ¢lé-
ment distinctif de la marque;

xiii) une translittération de la marque ou de
certaines parties de la marque;

xiv) une traduction de la marque ou de cer-
taines parties de la marque;

xv) les noms des produits ou des services
pour lesquels I’enregistrement est demandé,
groupés selon les classes de la classification
de Nice, chaque groupe de produits ou de
services étant précédé du numéro de la classe
de cette classification a laquelle il appartient
et étant présenté dans I’ordre des classes de
ladite classification;

xvi) une déclaration d’intention d’utiliser la
marque, conformément aux dispositions de la
législation de la Partie contractante.

b) Le déposant peut déposer, au lieu ou en
plus de la déclaration d’intention d’utiliser la
marque visée au sous-alinéa a)xvi), une
déclaration d’usage effectif de la marque et la
preuve correspondante, conformément aux
dispositions de la législation de la Partie
contractante.

¢) Toute Partie contractante peut exiger
que, pour la demande, des taxes soient
payées a I’office.

2) [Une seule demande pour des produits
ou des services relevant de plusieurs classes)
Une seule et méme demande peut se rapport-
er a plusieurs produits ou services, qu’ils ap-
partiennent a une ou a plusieurs classes de la
classification de Nice.

3) [Usage effectiff Toute Partie
contractante peut exiger que, lorsqu’une
declaration d’intention d’utiliser la marque a
été déposée en vertu de ’alinéa 1)a)xvi), le
déposant fournisse a I’office, dans un délai
fix¢ dans sa législation, sous réserve du délai
minimum prescrit dans le réglement
d’exécution, la preuve de 'usage effectif de
la marque, conformément aux dispositions de

279



RP 201/2018 rd

givna lagen.

(4) [Forbud mot ytterligare krav] Ingen
fordragsslutande part far stilla upp andra
krav &n vad som anges i paragraferna (1) och
(3) samt i artikel 8 i anledning av en ansokan.
Det innebér sérskilt att foljande krav inte far
uppstillas for en ansokan sa lange ett forfa-
randet pagar:

(1) att ett certifikat fran eller ett utdrag ur
ett bolagsregister ska ges in;

(ii) att en upplysning om att s6kanden ut6-
var industriell eller kommersiell verksamhet
ska ges in, eller att bevisning i detta avseende
ska ges in;

(iii) att en upplysning om att sokanden ut-
for aktiviteter som motsvarar de varor
och/eller tjanster som listas i ansdkan ska ges
in, eller att bevisning i detta avseende ska ges
in;

(iv) att bevisning ska ges in fOr att visa att
mérket har registrerats i ett varumérkesregis-
ter hos en annan fordragsslutande part eller
hos enstat som har tilltritt Pariskonvention-
en, men inte dr en fordragsslutande part, med
undantag for nédr sokanden begér att artikel
6quinquies i Pariskonventionen ska tillim-
pas.

(5) [Bevisning] En fordragsslutande part far
krava att bevisning ska ges in till myndighet-
en om den vid granskningen av en ansdkan
har skélig anledning att ifragasitta riktighet-
en av en upplysning eller uppgift som ingar i
ansokan.

Artikel 4
Representation; adress for delgivning

(1) [Auktoriserade ombud]

(a) Varje fordragsslutande part far kriva att
ett ombud som anlitats for nidgot forfarande
hos myndigheten ska

(i) vara berittigat enligt tillimplig lag att
upptrida infor myndigheten i drenden om an-
sokningar och registreringar, samt, i fore-
kommande fall, vara auktoriserat att upptrada
infor myndigheten;

(i1) uppge som sin adress, en adress inom
det omrade som foreskrivs av den fordrags-
slutande parten.

(b) En atgird, med avseende pa ett forfa-

ladite I1égislation.

4) [Interdiction d’autres conditions] Aucu-
ne Partie contractante ne peut exiger que des
conditions autres que celles qui sont
énoncées aux alinéas 1) et 3) et a I’article 8
soient remplies en ce qui concerne la de-
mande. Les conditions suivantes ne peuvent
notamment pas étre prescrites tant que la de-
mande est en instance:

1) la remise d’un certificat, ou d’un extrait,
d’un registre du commerce;

i) I’indication que le déposant exerce une
activité industrielle ou commerciale, ainsi
que la fourniture de la preuve correspon-
dante;

iii) ’indication que le déposant exerce une
activité correspondant aux produits ou aux
services énumérés dans la demande, ainsi que
la fourniture de la prevue correspondante;

iv) la fourniture de la preuve de
I’inscription de la marque dans le register des
marques d’une autre Partie contractante ou
d’un Etat partie a la Convention de Paris qui
n’est pas une Partie contractante, & moins que
le déposant n’invoque I’article 6quinquies de
la Convention de Paris.

5) [Preuves] Toute Partie contractante peut
exiger qu’au cours de ’examen de la deman-
de des preuves soient fournies a I’office
lorsque I’office peut raisonnablement douter
de la véracité d’une indication ou d’un élé-
ment quelconque figurant dans la demande.

Article 4
Mandataire; élection de domicile

1) [Mandataires habilités a exercer]

a) Toute Partie contractante peut exiger que
tout mandataire constitu¢ aux fins d’une
procédure devant 1’office

1) ait le droit, en vertu de la 1égislation ap-
plicable, d’exercer auprés de celui-ci, en ce
qui concerne les demandes et les enregis-
trements et, le cas échéant, soit agréé aupres
de celui-ci;

ii) indique comme étant son adresse une
adresse sur un territoire prescript par la Partie
contractante.

b) Un acte accompli au titre d’une quel-
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rande hos myndigheten, som foretas av eller
gentemot ett ombud som uppfyller de krav
som den fordragsslutande parten stéllt upp i
enlighet med punkten (a), ska ha verkan som
en atgird foretagen av eller gentemot sokan-
den, innehavaren eller den person som i 6v-
rigt utsett ombudet.

(2) [Obligatorisk representation, delgiv-
ningsadress]

(a) Varje fordragsslutande part far kréva,
for ett forfarande hos myndigheten, att en s6-
kande, innehavare eller annan berdrd person
som varken har hemvist eller en reell och
faktisk industriell eller kommersiell verk-
samhet inom dess omrdde ska foretrddas av
ett ombud.

(b) Varje fordragsslutande part far, for ett
forfarande hos myndigheten, i den omfatt-
ning den inte kriver att ett ombud ska utses
enligt punkten (a), kréva att en sdkande, in-
nehavare eller annan berdrd person som var-
ken har hemvist eller en reell och faktisk in-
dustriell eller kommersiell verksamhet inom
dess omrade ska ha en delgivningsadress pa
detta omrade.

(3) [Fullmakt]

(a) Nar en fordragsslutande part tillater el-
ler kriaver att en sokande, innehavare eller
annan berdrd person ska foretrddas av ett
ombud infér myndigheten, far den kréva att
ombudet ska utses genom en separat hand-
ling (nedan kallad “fullmakt”) som anger
namnet pa den berdrda sokanden, innehava-
ren eller den andra berdrda personen, allt ef-
ter omstandigheterna.

(b) Fullmakten kan avse en eller flera an-
sokningar och/eller registreringar som identi-
fieras i1 fullmakten eller, forutsatt att den som
utsett ombudet inte har uppgett nagra undan-
tag, avse samtliga nuvarande och framtida
ansokningar och/eller registreringar som av-
ser denna person.

(c) Fullmakten kan begriansa ombudets be-
horighet till vissa handlingar. Varje fordrags-
slutandepart far kréva att en fullmakt som ger
ombudet behorighet att aterkalla en ansdkan
eller att avstd fran en registrering ska inne-
hélla en uttrycklig foreskrift hdrom.

(d) Om en kommunikation ges in till myn-
digheten av en person som i kommunikation-

conque procédure devant I’office par un
mandataire, ou a I’intention d’un mandataire,
qui remplit les conditions prévues par la Par-
tie contractante en vertu du sous-alinéa a) a
les effets d’un acte accompli par le déposant,
le titulaire ou une autre personne intéressée
ayant constitué¢ ce mandataire ou a son inten-
tion.

2) [Constitution obligatoire de mandataire;
élection de domicile]

a) Toute Partie contractante peut exiger
que, aux fins d’une procédure devant I’office,
un déposant, un titulaire ou une autre per-
sonne intéressée qui n’a ni domicile ni é-
tablissement industriel ou commercial ef-
fectif et sérieux sur son territoire soit re-
présenté par un mandataire.

b) Toute Partie contractante peut, dans la
mesure ou elle n’exige pas de constitution de
mandataire conformément au sous-alinéa a),
exiger que, aux fins d’une procédure devant
I’office, un déposant, un titulaire ou une autre
personne intéressée qui n’a ni domicile ni ¢é-
tablissement industriel ou commercial ef-
fectif et sérieux sur son territoire élise un
domicile sur ce territoire.

3) [Pouvoir]

a) Lorsqu’une Partie contractante permet
ou exige qu’un déposant, un titulaire ou toute
autre personne intéressée soit représenté
auprés de ’office par un mandataire, elle
peut exiger que la constitution de mandataire
soit faite dans une communication distincte
(ciaprés dénommée “pouvoir”’) portant le
nom du déposant, du titulaire ou de ’autre
personne, selon le cas.

b) Le pouvoir peut s’appliquer a une ou
plusieurs demandes, ou a un ou plusieurs en-
registrements, indiqués dans le pouvoir ou,
sous réserve de toute exception mentionnée
par la personne qui constitue le mandataire, a
toutes les demandes ou a tous les enregis-
trements existants ou futurs de cette per-
sonne.

c) Le pouvoir peut limiter a certains actes
le droit d’agir du mandataire. Toute Partie
contractante peut exiger que tout pouvoir qui
confére au mandataire le droit de retirer une
demande ou de renoncer a un enregistrement
en fasse expressément mention.

d) Lorsqu’une communication est remise a
I’office par une personne qui se présente dans

281



RP 201/2018 rd

en anger sig vara ett ombud men myndighet-
en vid tidpunkten for mottagandet av kom-
munikationen inte har fitt den erforderliga
fullmakten, far den fordragsslutande parten
kriava att fullmakten ska ges in till myndig-
heten inom den tidsfrist som den fordragsslu-
tande parten har angett, som inte far under-
skrida den kortaste frist som foreskrivs i till-
lampningsforeskrifterna. Varje fordragsslu-
tande part far foreskrivaatt en kommunikat-
ion frén den angivna personen ska sakna ver-
kan, om fullmakten intehar getts in till myn-
digheten inom den tidsfrist som angetts av
den fordragsslutande parten.

(4) [Hdnvisning till fullmakten] Varje for-
dragsslutande part far kridva att en kommuni-
kation till myndigheten frén ett ombud i an-
ledning av ett forfarande hos myndigheten
ska innehalla en hénvisning till den fullmakt
som ombudet handlar enligt.

(5) [Forbud mot ytterligare krav] Ingen
fordragsslutande part far stilla upp andra
krav &n de som anges i paragraferna (3) och
(4) samt artikel 8 med avseende péd de om-
standigheter som behandlas i dessa bestam-
melser.

(6) [Bevisning] Varje fordragsslutande part
fér kréva att bevisning ska ges in till myn-
digheten om den har skalig anledning att
ifrdgasitta riktigheten av en upplysning i na-
gon kommunikation som avses i paragraferna
(3) och (4).

Artikel 5
Ingivningsdag
(1) [Tillatna krav)

(a) Med forebehall for bestdammelserna I
punkten (b) och paragraf (2), ska en for-
dragsslutande part foreskriva att ingivnings-
dagen for en ansokan ska vara den dag da
myndigheten tog emot foljande upplysningar
och uppgifter pa det sprak som krédvs enligt
artikel 8(2):

(i) en uttrycklig eller underforstadd upplys-
ning om att registrering soks av ett mérke;

(i1) upplysningar som goér det mojligt att
faststilla sokandens identitet;

(iii) upplysningar som gor det mojligt for
myndigheten att kontakta sdkanden eller, i

ladite communication comme mandataire
mais que I’office n’est pas, au moment de la
réception de la communication, en possess-
ion du pouvoir requis, la Partie contractante
peut exiger que le pouvoir soit remis a
I’office dans le délai qu’elle fixe, sous ré-
serve du délai minimum prescrit dans le
reglement  d’exécution.  Toute  Partie
contractante peut prévoir que, lorsque le
pouvoir n’a pas été¢ remis a I’office dans le
delai qu’elle fixe, la communication faite par
ladite personne n’a aucun effet.

4) [Mention du pouvoir] Toute Partie
contractante peut exiger que toute communi-
cation adressée a I’office par un mandataire
aux fins d’une procédure devant I’office
contienne la mention du pouvoir en vertu du-
quel le mandataire agit.

5) [Interdiction d’autres conditions] Aucu-
ne Partie contractante ne peut exiger que des
conditions autres que celles qui sont
énoncées aux alinéas 3) et 4) et a I’article 8
soient remplies en ce qui concerne les élé-
ments sur lesquels portent ces alinéas.

6) [Preuves] Toute Partie contractante peut
exiger que des preuves soient fournies a
I’office lorsque celui-ci peut raisonnablement
douter de la véracit¢ d’une indication quel-
conque ﬁgurant dans une des communica-
tions visées aux alinéas 3) et 4).

Article 5
Date de dépot

1) [Conditions autorisées)

a) Sous réserve du sous-alinéa b) et de
I’alinéa 2), une Partie contractante attribue
comme date de dépdt d’une demande la date
a laquelle I’office a recu les indications et les
¢léments ci-aprés dans la langue exigée en
vertu de I’article 8.2):

i) I’indication, explicite ou implicite, que
I’enregistrement d’une marque est demandé;

ii) des indications permettant d’établir
I’identité du déposant;

iii) des indications permettant a 1’office
d’entrer en relation avec le déposant ou son
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forekommande fall, dennes ombud;
(iv) en tillrdckligt tydlig avbildning av det
mérke registrering soks for;

(v) en forteckning 6ver de varor och/eller
tjdnster som registreringen soks for;

(vi) 1 fall da artikel 3(1)(a)(xvi) eller (b) ar
tillimpliga, den forklaring som avses i artikel
3(1)(a) (xvi) eller den forklaring och bevis-
ning som avses i artikel 3(1)(b), var for sig, 1
enlighet med vad som krdvs i fordragsslu-
tande parts lag.

(b) Varje fordragsslutande part far fore-
skriva som ingivningsdag for en ansdkan,
den dag dia myndigheten tog emot endast
vissa, men inte samtliga upplysningar och
uppgifter som avses i punkten (a), eller tog
emot dem pa ett annat sprak &n det som krévs
enligt artikel 8(2).

(2) [Ytterligare tilldtna krav]

(a) En fordragsslutande part fér foreskriva
att ingivningsdag inte ska faststdllas fOrrdn
de foreskrivna avgifterna har betalats.

(b) En fordragsslutande part far tillampa
det krav som avses i punkten (a) endast om
den tillimpade ett sddan krav vid den tid-
punkt d& den blev bunden av denna konvent-
ion.

(3) [Rdttelser och tidsfrister] Forutsitt-
ningarna och tidsfristerna for réttelser enligt
paragraferna (1) och (2) ska anges i tillaimp-
ningsforeskrifterna.

(4) [Forbud mot ytterligare krav] Ingen for-
dragsslutande part far stélla upp andra krav
an de som anges i paragraferna (1) och (2) i
anledning av ingivningsdagen.

Artikel 6

En registrering for varor och/eller tjdnster i
flera klasser

Om varor och/eller tjanster tillhoérande flera
klasser enligt Nice klassificeringen har taglts
in 1 en och samma ansdkan ska denna anso-
kan leda till en och samma registrering.

Artikel 7

mandataire éventuel;

iv) une représentation suffisamment nette
de la marque don’t I’enregistrement est de-
mandé;

v) la liste des produits ou des services pour
lesquels I’enregistrement est demandg¢;

vi) lorsque I’article 3.1)a)xvi) ou b) est ap-
plicable, la déclaration visée a [Darticle
3.1)a)xvi) ou la déclaration et la preuve
visées a I’article 3.1)b), respectivement, con-
formément aux dispositions de la Iégislation
de la Partie contractante.

b) Toute Partie contractante peut attribuer
comme date de dépdt de la demande la date a
laquelle I’office a recu une partie seulement,
et non la totalité, des indications et éléments
visés au sous-alinéa a), ou les a regus dans
une langue autre que celle qui est exigée en
vertu de I’article 8.2).

2) [Condition supplémentaire autorisée]

a) Une Partie contractante peut prévoir
qu’aucune date de dépdt n’est attribuée tant
que les taxes exigées ne sont pas payées.

b) Une Partie contractante ne peut appli-
quer la condition visée au sous-alinéa a) que
si elle I’appliquait au moment de devenir par-
tie au présent traité.

3) [Corrections et délais] Les modalités a
suivre pour procéder a des corrections dans le
cadre des alinéas 1) et 2) et les délais appli-
cables en la maticére sont fixés dans le régle-
ment d’exécution.

4) [Interdiction d’autres conditions] Aucu-
ne Partie contractante ne peut exiger que des
conditions autres que celles qui sont
énoncées aux alinéas 1) et 2) soient remplies
en ce qui concerne la date de dépot.

Article 6

Un seul enregistrement pour des produits ou
des services relevant de plusieurs classes

Lorsque des produits ou des services appar-
tenant a plusieurs classes de la classification
de Nice figurent dans une seule et méme de-
mande, cette demande donne lieu a un seul
enregistrement.

Article 7

Division de la demande et de
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Delning av ansékningar och registreringar

(1) [Delning av en ansékan)

(a) Varje ansokan som omfattar flera varor
och/eller tjdnster (hérefter kallad “ursprung-
lig ansokan”) far,

(i) atminstone till dess att myndigheten har
meddelat beslut om registrering av mérket,

(i1) under varje invindningsforfarande mot
myndighetens beslut att registrera mérket,

(iii) under varje provning av ett overkla-
gande av beslutet om registrering av maérket,
delas upp, av sokanden eller p& dennes begé-
ran, i tvd eller flera ansdkningar (hérefter
kalllade ”avdelade ansdkningar”) genom att
de varor och/eller tjanster som anges i den
ursprunglegalizaliga ansokan fordelas mellan
dessa ansokningar. De avdelade ansokning-
arna ska behélla den ursprungliga ansokning-
ens ingivningsdag och den ritt till prioritet
som kan foreligga for den.

(b) Varje fordragsslutande part ska, med
forbehall for punkten (a), kunna bestimma
villkoren for en avdelad ansokan, inbegripet
betalningav avgifter.

(2) [Delning av en registrering] Paragraf
(1) ska ha motsvarande tillimpning betraf-
fande delningen av en registrering. En saddan
delning ska vara tillaten

(i) under varje forfarande dér giltigheten av
en registrering bestrids infér myndigheten av
tredje man,

(1) under varje provning av ett dverklagande
av ett beslut som myndigheten har fattat un-
der det tidigare forfarandet, forutsatt att en
fordragssluten part kan utesluta mojligheten
att dela registreringar om dess lag tillater att
tredje man gor invindning mot registreringen
av ett marke innan market ar registrerat.

Artikel 8
Kommunikationer

(1) [Medel for éverforing av och form for

kommunikationer] Varje fordragsslutande
partfar vélja medel for overforing av kom-
munikationer och om den ska godta kommu-
nikationer i pappersform, elektronisk form

[’enregistrement

1) [Division de la demande]

a) Toute demande portant sur plusieurs
produits ou services (ci-apres dénommée
“demande initiale”) peut,

i) au moins jusqu’a la décision de I’office
concernant I’enregistrement de la marque,

ii) au cours de toute procédure d’opposition
a la décision de I’office d’enregistrer la mar-
que,

iii) au cours de toute procédure de recours
contre la décision concernant
I’enregistrement de la marque, étre divisée
par le déposant ou a la requéte de celui-ci en
plusieurs demandes (ci-aprés dénommées
“demandes divisionnaires”), les produits ou
les services de la demande initiale étant
répartis entre les demandes divisionnaires.
Les demandes divisionnaires conservent la
date de dépot de la demande initiale et, le cas
échéant, le bénéfice du droit de priorité.

b) Sous réserve du sous-alinéa a), toute
Partie contractante est libre d’imposer des
conditions pour la division d’une demande, y
compris le paiement de taxes.

2) [Division de [’enregistrement] L’alinéa
1) s’applique mutatis mutandis a la division
d’un enregistrement. Cette division est auto-
risée

1) au cours de toute procédure dans laquelle
la validité de I’enregistrement est contestée
par un tiers devant ’office,

i1) au cours de toute procédure de recours
contre une décision prise par 1’office dans le
cadre de la procédure précitée; toutefois, une
Partie contractante peut exclure la possibilité
de diviser les enregistrements si sa législation
permet aux tiers de faire opposition a
I’enregistrement d’une marque avant que cel-
le-ci soit enregistrée.

Article 8
Communications

1) [Mode de transmission et forme des
communications| Toute Partie contractante
peut choisir le mode de transmission des
communications et si elle accepte des com-
munications sur papier, des communications
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eller ndgon annanform for kommunikation.

(2) [Kommunikationssprdk]

(a) Varje fordragsslutande part far kréiva att
en kommunikation &r pa ett sprék som godtas
av myndigheten. Om myndigheten godtar
mer dn ett sprak, kan s6kanden, innehavaren
eller annan berdrd person aldggas att godta
varje annat sprakligt krav som tillimpas vid
myndigheten,under fOrutsittning att ingen
upplysning eller uppgift i en kommunikation
kan begéras pa mer &n ett sprak.

(b) Ingen fordragsslutande part far kréiva
bevittnande, notariebestyrkande, é&kthetsin-
tyg, legalisering eller annan certifiering av
Oversattningar av en kommunikation utom da
det foljer av denna konvention.

(c) Om en fordragsslutande part inte kréver

att en kommunikation ska vara avfattat pa
ett sprak som godtas av myndigheten, far
myndigheten krdva att en Oversittning av
denna kommunikation av en auktoriserad
oversittare eller ett ombud, till ett sprak som
godtas av myndigheten, ska ges in inom en
rimlig tidsfrist.

(3) [Undertecknande for kommunikationer
1 pappersform|

(a) Varje fordragsslutande part far kréva att

en kommunikation i pappersform ska vara
undertecknad av sdokanden, innehavaren eller
annan berdrd person. Om en fordragsslutande
part kriaver att en kommunikation i pappers-
form ska vara undertecknad, ska den for-
dragsslutande parten godta varje underteck-
nande som uppfyller de krav som foreskrivs i
tillimpningsforeskrifterna.

(b) Ingen fordragsslutande part far kréva
bevittnande, notariebestyrkande, é&kthetsin-
tyg, legalisering eller annan certifiering av ett
undertecknande, forutom i enlighet med en
fordragsslutande parts lag, om undertecknan-
det avser ett avstdende frén en registrering.

(c) En fordragsslutande part fir, med un-
dantagfor punkten (b), krdva att bevisning
ska ges in till myndigheten om den har skilig
anledning att ifragasdtta riktigheten av ett
undertecknande pa en kommunikation i pap-
persform.

(4) [Elektronisk  kommunikation eller

sous forme électronique ou toute autre forme
de communication.

2) [Langue des communications|

a) Toute Partie contractante peut exiger que
toute communication soit établie dans une
langue acceptée par I’office. Lorsque 1’office
accepte plusieurs langues, le déposant, le
titulaire ou une autre personne intéressée
peut étre tenu de satisfaire a toute autre exi-
gence linguistique applicable en ce qui con-
cerne I’office, étant entendu qu’il ne peut pas
étre exigé qu’une indication ou un élément de
la communication soit établi en plusieurs
langues.

b) Aucune Partie contractante ne peut ex-
iger que la traduction d’une communication
soit attestée, reconnue conforme par un of-
ficier public, authentifiée, 1égalisée ou cer-
tifiée d’une autre manicre, sauf disposition
contraire du présent traité.

¢) Lorsqu’une Partie contractante n’exige
pas qu’une communication soit établie dans
une langue acceptée par son office, celui-ci
peut exiger qu’une traduction de cette com-
munication dans une langue qu’il accepte,
¢tablie par un traducteur assermenté ou par
un mandataire, soit remise dans un délai rai-
sonnable.

3) [Signature des communications sur pa-
pier]

a) Toute Partie contractante peut exiger
qu’une communication sur papier soit signée
par le déposant, le titulaire ou une autre per-
sonne intéressée. Lorsqu’une Partie con-
tractante exige qu’une communication sur
papier soit signée, elle accepte toute signa-
ture remplissant les conditions prescrites
dans le réglement d’exécution.

b) Aucune Partie contractante ne peut ex-
iger qu’une signature soit attestée, reconnue
conforme par un officier public, authentifiée,
légalisée ou certifiée d’une autre maniére,
sauf exception prévue par la législation de la
Partie contractante pour le cas ou la signature
a trait & la renonciation a un enregistrement.

¢) Nonobstant le sous-alinéa b), une Partie
contractante peut exiger que des preuves
soient fournies a 1’office dans le cas ou celui-
ci peut raisonnablement douter de
’authenticité d’une signature d’une commu-
nication sur papier.

4) [Communications déposées sous forme
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elektronisk éverforing] Om en fordragsslu-
tandepart tilliter kommunikation i elektro-
nisk form eller genom elektronisk dverforing,
far den kréva att en sddan kommunikation
ska uppfyllade krav som foreskrivs i tillamp-
ningsforeskrifterna.

(5) [Utformningen av en kommunikation)
Varje fordragsslutande part ska godta ut-
formningen av en kommunikation vars inne-
hall motsvarar det ifrdgavarande internation-
ellamodellformuldr, om ett sddant finns, en-
ligt vad som foreskrivs i tillimpningsfore-
skrifterna.

(6) [Forbud mot ytterligare krav] Ingen
fordragsslutande part far uppstélla ytterligare
krav, med avseende pa vad som foreskrivs i
paragraferna (1) till (5), 4n vad som fore-
skrivs i denna artikel.

(7) [Sdtt for kommunikation till ombud)
Denna artikel reglerar inte séttet for kommu-
nikation mellan en s6kande, innehavare eller
annan berord person och dess ombud.

Artikel 9
Klassificering av varor och/eller tjdinster

(1) [Upplysningar om varor och/eller tjdns-
ter] Varje registrering och kungorelse fran en
myndighet som avser en ansdkan eller en re-
gistrering och som anger varor och/eller
tjidnster ska ange namnet pa dessa varor
och/eller tjanster, grupperade enligt klasserna
i Niceklassificeringen, dar varje grupp ska
foregas av numret pad den klass som denna
grupp av varor eller tjanster hor enligt denna
klassificering och vara angivna enligt den
ordning som klasserna foljer enligt den an-
givna klassificeringen.

(2) [Varor eller tjidnster i samma eller olika
klasser)

(a) Varor eller tjanster far inte anses likar-
tade med varandra pd grund av att de i en re-
gistrering eller en kungdrelse fran myndig-
heten forekommer i samma klass enligt
Niceklassificeringen.

(b) Varor eller tjanster far inte anses olikar-
tade gentemot varandra pa grund av att de i
en registrering eller en kungorelse fran myn-

électronique ou par des moyens de transmis-
sion électroniques] Lorsqu’une Partie con-
tractante autorise le dépot des communica-
tions sous forme électronique ou par des
moyens de transmission électroniques, elle
peut exiger que toute communication ainsi
déposée remplisse les conditions prescrites
dans le réglement d’exécution.

5) [Présentation d’une communication)
Toute Partie contractante accepte la présenta-
tion d’'une communication dont le contenu
correspond au formulaire international type
pertinent prévu dans le  réglement
d’exécution, le cas échéant.

6) [Interdiction d’autres conditions] Aucune
Partie contractante ne peut exiger que des
conditions autres que celles qui sont
énoncées dans le présent article soient
remplies en ce qui concerne les alinéas 1) a
5).

7) [Moyens de communication avec le
mandataire] Aucune disposition du present
article ne régit les moyens de communication
entre le déposant, le titulaire ou une autre
personne intéressée et son mandataire.

Article 9
Classement des produits ou des services

1) [Indication des produits ou des services)
Chaque enregistrement et toute publication
effectués par un office au sujet d’une de-
mande ou d’un enregistrement et portant in-
dication de produits ou de services mention-
nent ces produits ou ces services par leurs
noms, groupés selon les classes de la classifi-
cation de Nice, chaque groupe de produits ou
de services étant précédé du numéro de la
classe de cette classification a laquelle il ap-
partient et étant présenté dans I’ordre des
classes de ladite classification.

2) [Produits ou services de la méme classe
ou de classes différentes]

a) Des produits ou des services ne peuvent
pas étre considérés comme similaires au mo-
tif que, dans un enregistrement ou une publi-
cation de 1’office, ils figurant dans la méme
classe de la classification de Nice.

b) Des produits ou des services ne peuvent
pas étre considérés comme dissemblables au
motif que, dans un enregistrement ou une
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digheten forekommer i olika klasser enligt
Niceklassificeringen.

Artikel 10
Andring av namn eller adress

(1) [Andring av innehavarens namn eller
adress]

(a) Om det inte foreligger ndgon éndring av
en innehavarens identitet, men ddremot en
dndring av dennes namn eller adress, ska
varje fordragsslutande part godta att en bega-
ran gors om att en anteckning av dndringen
infors 1 varumérkesregistret genom en kom-
munikation fran innehavaren med en upplys-
ning om den berdrda registreringens nummer
och om den dndring som ska inforas.

(b) Varje fordragsslutande part far kriava att
en begiran ska ge upplysningar om

(i) innehavarens namn och adress;

(i1) ombudets namn och adress, om inneha-
varen har ett ombud,;

(iii) innehavarens delgivningsadress, om
innehavaren har en saddan adress.

(c) Varje fordragsslutande part far kréva att
en avgift ska betalas till myndigheten i an-
ledning av en sadan begéran.

(d) En enda begiran ska vara tillracklig
dven ndr dndringen rér mer &n en registre-
ring, under fOrutsdttning att registrerings-
numren for samtliga de berdrda registrering-
arna anges 1 begéran.

(2) [Andring av sékandens namn eller
adress] Paragraf (1) ska ha motsvarande tilll-
lampning om &ndringen avser en eller flera
ansokningar, eller savil en eller flera ansok-
ningar som en eller flera registreringar, under
forutsattning att, i fall da ndgot nummer dnnu
inte har tilldelats nagon av de berérda ansok-
ningarna eller det inte dr kédnt for sokanden
eller dennes ombud, begéran identifierar den
ansOkan pa annat sitt enligt vad som fore-
skrivs 1 tillampningsforeskrifterna.

(3) [Andring av ombudets namn eller
address eller en adress for delgivning| Para-
graf (1) ska ha motsvarande tillimpning be-
traffande &ndringar av ett ombuds namn eller
adress, 1 forekommande fall, och, betrdffande
dndringar i en adress for delgivning, i fore-

publication de 1’office, ils figurant dans des
classes différentes de la classification de
Nice.

Article 10
Changement de nom ou d’adresse

1) [Changement de nom ou d’adresse du ti-
tulaire]

a) Lorsqu’il n’y a pas de changement quant
a la personne du titulaire mais que son nom
ou son adresse ont changé, chaque Partie
contractante accepte que la requéte en
inscription du changement par 1’office dans
son registre des marques soit présentée par le
titulaire dans une communication indiquant
le numéro de I’enregistrement en question et
le changement & inscrire.

b) Toute Partic contractante peut exiger
que la requéte indique

1) le nom et I’adresse du titulaire;

ii) si le titulaire a un mandataire, le nom et
I’adresse de celui-ci;

iii) si le titulaire a fait élection de domicile,
le domicile élu.

c) Toute Partie contractante peut exiger
que, pour la requéte, une taxe soit payée a
I’ office.

d) Une seule requéte suffit méme lorsque le
changement concerne plusieurs enregis-
trements, a condition que les numéros de tous
les enregistrements en question soient in-
diqués dans la requéte.

2) [Changement de nom ou d’adresse du
déposant] L’alinéa 1) est applicable mutatis
mutandis lorsque le changement concerne
une ou plusieurs demandes ou a la fois une
ou plusieurs demandes et un ou plusieurs en-
registrements; toutefois, lorsqu’une demande
n’a pas encore de numéro ou que son nuMEro
n’est pas connu du déposant ou de son man-
dataire, la requéte doit permettre d’identifier
cette demande d’une autre maniére confor-
mément aux prescriptions du réglement
d’exécution.

3) [Changement de nom ou d’adresse du
mandataire ou changement de domicile élu)
L’alinéa 1) est applicable mutatis mutandis a
tout changement de nom ou d’adresse du
mandataire éventuel et a tout changement de
I’éventuel domicile élu.
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kommande fall.

(4) [Forbud mot ytterligare krav] Ingen
fordragsslutande part far stilla upp andra
kravinde som anges i paragraferna (1) till (3)
och i artikel 8 i1 anledning av en begéran som
avses i1 denna artikel. Det innebér sirskilt att
inget krav pa ett bestyrkande avseende dnd-
ringen far stéllas upp.

(5) [Bevisning] Varje fordragsslutande part
fér kréva att bevisning ska foretes infor dess
myndighet i fall d& denna myndighet har ska-
lig anledning att tvivla pé riktigheten av na-
gon uppgift i en begédran.

Artikel 11
Andring av innehavet av en registrering

(1) [Andring av innehavet av en registre-
ring|

(2) Om en andring har skett av innehava-
rens identitet, ska varje fordragsslutande part
godta att en begidran om att en anteckning av
andringen infors i myndighetens varumaérkes-
register, gors av innehavaren eller den person
som har Overtagit innehavet (hérefter kallad
”den nye innehavaren”) genom en kommuni-
kation som anger den berdrda registreringens
registreringsnummer och den &ndring som
ska inforas.

(b) Om éndringen av innehavet foljer av ett
avtal, far varje fordragsslutande part kréva att
en begidran ska ge en upplysning om detta
och &tfoljas, enligt den begidrande partens
val, av ndgon av foljande handlingar:

(i) en kopia av avtalet, for vilken det kan
krévas att notarius publicus eller annan beho-
rig offentlig myndighet ska bestyrka att den
stimmer Gverens med det ursprungliga avta-
let;

(ii) ett utdrag ur avtalet som visar édndring-
en 1 innehavet, for vilket det kan krivas att
notarius publicus eller annan behorig offent-
lig myndighet ska bestyrka att det ar ett verk-
ligt utdrag av kontraktet;

(ii1) ett icke bestyrkt intyg om dvergangen I
den form och med det innehdll som fore-
skrivs 1 tillimpningsforeskrifterna och som ar
undertecknat bade av den ursprunglige och

4) [Interdiction d’autres conditions] Aucu-
ne Partie contractante ne peut exiger que des
conditions autres que celles qui sont
énoncées aux alinéas 1) a 3) et a larticle 8
soient remplies en ce qui concerne la requéte
visée dans le présent article. Il ne peut no-
tamment pas étre exigé que soit fourni un
certificat concernant le changement.

5) [Preuves] Toute Partie contractante peut
exiger que des preuves soient fournies a
I’office lorsque celui-ci peut raisonnablement
douter de la véracité d’une indication quel-
conque figurant dans la requéte.

Article 11
Changement de titulaire

1) [Changement de titulaire de
[’enregistrement]

a) En cas de changement quant a la per-
sonne du titulaire, chaque Partie contractante
accepte que la requéte en inscription du
changement par 1’office dans son register des
marques soit présentée par le titulaire ou la
personne qui est devenue propriétaire (ci-
aprées dénommée “nouveau propriétaire”)
dans une communication indiquant le numéro
de I’enregistrement visé et le changement a
inscrire.

b) Lorsque le changement de titulaire ré-
sulte d’un contrat, toute Partie contractante
peut exiger que la requéte I’indique et qu’elle
soit accompagnée, au choix du requérant,
d’un des documents suivants :

1) une copie du contrat; il pourra étre exigé
que cette copie soit certifiée conforme a
’original par un officier public ou toute autre
autorité publique compétente;

ii) un extrait du contrat établissant le
changement de titulaire; il pourra étre exigé
que cet extrait soit certifi¢ conforme a
’original par un officier public ou toute autre
autorité publique compétente;

iii) un certificat de cession non certifié con-
forme, établi conformément aux prescriptions
du reglement d’exécution quant a la forme et
au contenu et signé par le titulaire et le nou-
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den nye innehavaren;

(iv) en icke bestyrkt overlatelsehandling I
den form och med det innehdll som fore-
skrivs i tillimpningsforeskrifterna och som
ska vara undertecknad bade av den ursprung-
lige innehavaren och den nye innehavaren.

(c) Om &ndringen av innehavet foljer av en
fusion, far varje fordragsslutande part krdva
att begéran ska ange detta forhéllande och at-
foljas av en kopia av en handling som bekréf-
tar fusionen, upprittad av en behorig myn-
dighet, sdsom en kopia av ett utdrag ur ett
handelsregister, och att den myndighet som
har utfardat handlingen, notarius publicus el-
ler en annan behdrig offentlig myndighet ska
bestyrka att kopian stdmmer Overens med
den ursprungliga handlingen.

(d) Om en andring har skett av identiteten
hos en eller flera men inte alla av ett flertal
gemensamma innehavare, och en séddan énd-
ring foljer av ett avtal eller av en fusion, fir
varje fordragsslutande part kriva att varje sé-
dan gemensam innehavare som inte omfattas
av nagon dndring av innehavet, ska ge sitt ut-
tryckliga samtycke till andrmgen av inneha-
vet i en av denne undertecknad handling.

(e) Om édndringen av innehavet inte foljer
av ett avtal eller en fusion utan av nigon an-
nan anledning, exempelvis pd grund av lag
eller domstols beslut, far varje fordragsslu-
tande part krdva att begiran ska ange detta
forhéllande och atfoljas av en kopia av den
handling som bekréftar &ndringen, och att
den myndighet som har utférdat handlingen,
notarius publicus eller en annan behdrig of-
fentlig myndighet ska bestyrka att kopian
stimmer dverens med den ursprungliga hand-
lingen.

() Varje fordragsslutande part far kriva att
en sadan begéran ska ge upplysning om

(i) innehavarens namn och adress;

(i1) den nye innehavarens namn och adress;

(i) namnet pa den stat dar sokanden har
medborgarskap, om han eller hon har med-
borgarskap 1 ndgon stat, namnet pa den stat
dar sokanden har sitt hemvist, i forkom-
mande fall, och om tillaimpligt, den stat dér
sokanden har reell och faktisk industriell el-
ler kommersiell verksamhet;

(iv) om den nye innehavaren dr en juridisk
person, dennes rittsliga stillning och den

veau propriétaire;

iv) un document de cession non certifié
conforme, établi conformément aux pre-
scriptions du réglement d’exécution quant a
la forme et au contenu et signé a la fois par le
titulaire et le nouveau propriétaire.

¢) Lorsque le changement de titulaire ré-
sulte d’une fusion, toute Partie contractante
peut exiger que la requéte I’indique et qu’elle
soit accompagnée d’une copie d’un
document émanant de 1’autorité compétente
et apportant la preuve de cette fusion, telle
que la copie d’un extrait de registre du com-
merce, et que cette copie soit certifiée con-
forme a ’original par ’autorité qui a établi le
document ou par un officier public ou toute
autre autorité publique compétente.

d) Lorsqu’il y a un changement quant a la
personne d’un ou de plusieurs cotitulaires,
mais pas de tous, et que ce changement ré-
sulte d’un contrat ou d’une fusion, toute Par-
tie contractante peut exiger que chacun des
cotitulaires qui le reste consente expressé-
ment au changement dans un document signé
par lui.

e) Lorsque le changement de titulaire ne ré-
sulte pas d’un contrat ou d’une fusion mais
d’un autre motif, par exemple de I’effet de la
loi ou d’une décision judiciaire, toute Partie
contractante peut exiger que la requéte
I’indique et qu’elle soit accompagnée d’une
copie d’un document apportant la preuve de
ce changement et que cette copie soit certi-
fiée conforme a 1’original par I’autorité qui a
établi ce document ou par un officier public
ou toute autre autorité publique compétente.

f) Toute Partie contractante peut exiger que
la requéte indique

1) le nom et I’adresse du titulaire;

ii) le nom et I’adresse du nouveau proprié-
taire;

111) le nom d’un Etat dont le nouveau pro-
priétaire est ressortissant s’il est ressortissant
d’un Etat, le nom d’un Etat dans lequel le
nouveau propriétaire a son domicile, le cas
échéant, et le nom d’un Etat dans lequel le
nouveau propriétaire a un établissement in-
dustriel ou commercial effectif et sérieux, le
cas échéant;

iv) lorsque le nouveau propriétaire est une
personne morale, la forme juridique de cette
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stat, och, i forekommande fall, det omrade
inom den staten, enligt vars lag den angivna
juridiska personen har bildats;

(v) ombudets namn och adress, om inneha-
varen har ett ombud,;

(vi) adressen for delgivning, om innehava-
ren har en sadan adress;

(vii) ombudets namn och adress, om den
nye innehavaren har ett ombud;

(viii) ndr det krdvs att den nye innehavaren
har en adress for delgivning enligt artikel
4(2)(b), en sadan adress.

(g) Varje fordragsslutande part far kréva att
en avgift ska betalas till myndigheten i an-
ledning av en sadan begéran.

(h) En enda begdran ska vara tillricklig
dven 1 fall da dndringen hénfor sig till mer dn
en registrering, under forutsittning att inne-
havaren och den nye innehavaren &r des-
amma for varje registrering och att registre-
ringsnumren for samtliga de berdrda registre-
ringarna anges i begéran.

(i) Om &andringen av innehavet inte avser
alla de varor och/eller tjdnster som omfattas
av innehavarens registrering, och den till-
lampliga lagen medger att anteckning om en
sddan dndring infors i registret, ska myndig-
heten utfora en sérskild registrering betréf-
fande de varor och/eller tjanster for vilka in-
nehavet har dndrats.

(2) [Andring av innehavet av en ansokan)
Paragraf (1) ska ha motsvarande tillimpning
ndr dndringen av innehavet avser en eller
flera ans6kningar eller savil en eller flera an-
sokningar som en eller flera registreringar,
under forutsittning att, i fall da nagon av de
berdrda ansdkningarna dnnu inte har tilldelats
nagot ansokningsnummer eller detta nummer
annu inte dr ként for sokanden eller dess om-
bud, begéran identifierar ifrdgavarande anso-
kan pa nagot annat sétt enligt vad som fore-
skrivs i tillimpningsforeskrifterna.

(3) [Forbud mot ytterligare krav] Ingen
fordragsslutande part far stilla upp andra
krav &n de som anges i paragraferna (1) och
(2) samt i artikel 8 i anledning av en siddan
begéran som avses i denna artikel. Den inne-
bar sarskilt att foljande krav inte far uppstél-
las:

(1) med forbehall for paragraf (1)(c), ett fo-
reteende av ett intyg fran, eller utdrag ur ett

personne morale ainsi que I’Etat, et, le cas
échéant, la division territoriale de cet Etat,
dont la législation a servi de cadre a la con-
stitution de ladite personne morale;

v) lorsque le titulaire a un mandataire, le
nom et ’adresse de celui-ci;

vi) si le titulaire a fait élection de domicile,
le domicile élu;

vii) si le nouveau propriétaire a un manda-
taire, le nom et I’adresse de celui-ci;

viii) si le nouveau propriétaire est tenu de
faire élection de domicile en vertu de I’article
4.2)b), le domicile élu.

g) Toute Partie contractante peut exiger que,
pour la requéte, une taxe soit payée a ’office.

h) Une seule requéte suffit méme lorsque le
changement concerne plusieurs enregis-
trements, a condition que le titulaire et le
nouveau propriétaire soient les mémes pour
chaque enregistrement et que les numéros de
tous les enregistrements en question soient
indiqués dans la requéte.

i) Lorsque le changement de titulaire ne
concerne pas la totalité des produits ou ser-
vices énumérés dans 1’enregistrement du titu-
laire, et que la législation applicable permet
I’inscription d’un tel changement, 1’office
crée un enregistrement distinct qui mentionne
les produits ou services sur lesquels porte le
changement de titulaire.

2) [Changement de titulaire de la deman-
de] L’alinéa 1) est applicable mutatis mutan-
dis lorsque le changement de titulaire con-
cerne une ou plusieurs demandes ou a la fois
une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs
enregistrements; toutefois, lorsqu’une de-
mande n’a pas encore de numéro ou que son
numéro n’est pas connu du déposant ou de
son mandataire, la requéte doit permettre
d’identifier cette demande d’une autre
maniére conformément aux prescriptions du
réglement d’exécution.

3) [Interdiction d’autres conditions] Aucu-
ne Partie contractante ne peut exiger que
soient remplies des conditions autres que cel-
les qui sont énoncées aux alinéas 1) et 2) et a
I’article 8 en ce qui concerne la requéte visée
dans le présent article. Les conditions sui-
vantes ne peuvent notamment pas étre
prescrites:

1) sous réserve de 1’alinéa 1)c), la remise
d’un certificat, ou d’un extrait, d’un registre
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handelsregister;

(i1) en upplysning om att den nye innehava-
ren driver en industriell eller kommersiell
verksamhet, eller att bevisning i detta avse-
ende ska foretes;

(iii) en upplysning om att den nye inneha-
varen utdvar en verksamhet som svarar mot
de varor eller tjénster som berdrs av dndring-
en i innehavet, eller att bevisning i detta av-
seende ska foretes;

(iv) en upplysning om att innehavaren helt
eller delvis har dverlatit sin rorelse eller ifra-
gavarande goodwill till den nye innehavaren,
eller att bevisning i detta avseende ska fore-
tes.

(4) [Bevisning] En fordragsslutande part far
kréva att bevisning ska foretes eller, om pa-
ragraferna (1)(c) eller (e) ar tillimpliga, att
ytterligare bevisning ska foretes, infor myn-
digheten nér denna myndighet har skilig an-
ledning att tvivla pa riktigheten av en uppgift
som ingér 1 begéran eller i en handling som
avses 1 denna artikel.

Artikel 12
Rdittelse av misstag

(1) [Rdttelse av misstag med avseende pd
en registrering|

(a) Varje fordragsslutande part ska godta
att en begiran om rittelse av ett misstag som
har skett i en ansokan eller i en annan bega-
ran som har kommunicerats till myndigheten
och som aterfinns i dess varumaérkesregister
och/eller i en kungdrelse fran myndigheten
ska kunna goras av innehavaren genom en
kommunikation som anger registreringsnum-
ret for den ifrdgavarande registreringen, det
misstag som ska réttas och den rittelse som
ska foras in.

(b) Varje fordragsslutande part far kréva att
begéran ska ange

(1) innehavarens namn och adress;

(i1) ombudets namn och adress, om inneha-
varen har ett ombud;

(iii) en adress for delgivning, om innehava-
ren har en adress for delgivning.

(c) En fordragsslutande part far kréva att en

avgift ska betalas till myndigheten i anled-
ning av en sédan begiran.

(d) En begiran ska vara tillracklig ocksa I

du commerce;

ii) I’indication que le nouveau propriétaire
exerce une activité industrielle ou commer-
ciale, ainsi que la fourniture de la preuve cor-
respondante;

iii) I’indication que le nouveau propriétaire
exerce une activité correspondant aux
produits ou aux services sur lesquels porte le
changement de titulaire, ainsi que la fourni-
ture de la preuve correspondante;

iv) une indication selon laquelle le titulaire
a cédé, entierement ou en partie, au nouveau
propriétaire son entreprise ou le fonds de
commerce correspondant, ainsi que la fourni-
ture de la preuve correspondante.

4) [Preuves] Toute Partie contractante peut
exiger que des preuves ou, lorsque 1’alinéa
I)c) ou e) est applicable, des preuves sup-
plémentaires soient fournies a [’office
lorsque celui-ci peut raisonnablement douter
de la véracité d’une indication quelconque
figurant dans la requéte ou dans tout docu-
ment visé dans le présent article.

Article 12
Rectification d’une erreur

1) [Rectification d’une erreur relative a un
enregistrement]

a) Chaque Partie contractante accepte que
la requéte en rectification d’une erreur qui a
¢été faite dans la demande ou dans une autre
requéte communiquée a 1’office, erreur qui
est reproduite dans son registre des marques
ou dans toute publication de I’office, soit
présentée par le titulaire dans une communi-
cation indiquant le numéro de
I’enregistrement visé, I’erreur a rectifier et la
rectification a apporter.

b) Toute Partic contractante peut exiger
que la requéte indique

1) le nom et I’adresse du titulaire;

ii) si le titulaire a un mandataire, le nom et
I’adresse de celui-ci;

iii) si le titulaire a fait élection de domicile,
le domicile élu.

¢) Toute Partie contractante peut exiger
que, pour la requéte, une taxe soit payée a
’office.

d) Une seule requéte suffit méme lorsque la
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fall da réttelsen hanfor sig till fler &n en regi-
strering av samma person, under forutsitt-
ning att misstaget och den begérda rittelsen
ar densamma for varje registrering och att re-
gistreringsnummer for samtliga berdrda regi-
streringar anges i begéran.

(2) [Rdttelse av misstag med avseende pd
en ansokan] Paragraf (1) ska ha motsvarande
tilllimpning nér misstaget avser en eller flera
ansokningar eller sivil en eller flera ansok-
ningar som en eller flera registreringar, under
forutsattning att, om ansdkan dnnu inte har
tilldelats nagot ansokningsnummer, begiran
identifierar ifrigavarande ansdkan pa nagot
annat sétt enligt vad som foreskrivs 1 tillamp-
ningsforeskrifterna.

(3) [Forbud mot ytterligare krav] Ingen
fordragsslutande part far stilla upp andra
krav &n de som anges i paragraferna (1) och
(2) och 1 artikel 8 i anledning av en begéran
som avses 1 denna artikel.

(4) [Bevisning] En fordragsslutande part far
kriva att bevisning ska foretes infér myndig-
heten i fall d& myndigheten har skilig anled-
ning att tvivla péd att det pdstddda misstaget
verkligen &r ett misstag.

(5) [Misstag begdngna av myndigheten] En
fordragsslutande parts myndighet ska rétta
sina egna misstag utan avgift, ex officio.

(6) [Misstag som inte kan rdttas] Ingen for-
dragsslutande part ar skyldig att tillimpa pa-
ragraferna (1), (2) och (5) pa misstag som en-
ligt dess lag inte kan réttas.

Artikel 13
Varaktighet och fornyelse av en registrering

(1) [Upplysningar och uppgifter som ingdr
I eller ska dtfolja en begdran om fornyelse;
avgifi]

(a) Varje fordragsslutande part far kréiva att
en fornyelse av en registrering forutsitter att
en begiran hdrom ges in och att denna begi-
ran innehaller samtliga eller vissa av foljande
upplysningar:

(i) en upplysning om att fornyelse soks;

rectification porte sur plusieurs enregis-
trements dont le titulaire est une méme per-
sonne, a condition que I’erreur et la rectifica-
tion demandée soient les mémes pour chaque
enregistrement et que les numéros de tous les
enregistrements en question soient indiqués
dans la requéte.

2) [Rectification d’une erreur relative a
une demande] L’alinéa 1) est applicable mu-
tatis mutandis lorsque I’erreur concerne une
ou plusieurs demandes ou a la fois une ou
plusieurs demandes et un ou plusieurs enre-
gistrements; toutefois, lorsqu’une demande
n’a pas encore de numéro ou que son nuMEro
n’est pas connu du déposant ou de son man-
dataire, la requéte doit permettre d’identifier
cette demande d’une autre maniére confor-
mément aux prescriptions du réglement
d’exécution.

3) [Interdiction d’autres conditions] Aucu-
ne Partie contractante ne peut exiger que
soient remplies des conditions autres que cel-
les qui sont énoncées aux alinéas 1) et 2) et a
I’article 8 en ce qui concerne la requéte visée
dans le présent article.

4) [Preuves] Toute Partie contractante peut
exiger que des preuves soient fournies a
I’office lorsque celui-ci peut raisonnablement
douter que D’erreur signalée soit effective-
ment une erreur.

5) [Erreurs commises par [’office] L’ office
d’une Partie contractante rectifie ses propres
erreurs, ex officio ou sur requéte, sans exiger
de taxe.

6) [Erreurs non rectifiables] Aucune Partie
contractante n’est tenue d’appliquer les
alinéas 1), 2) et 5) aux erreurs qui ne peuvent
pas étre rectifiées en vertu de sa législation.

Article 13
Durée et renouvellement de [’enregistrement

1) [Indications ou éléments figurant dans
la requéte en renouvellement ou accompa-
gnant celle-ci; taxe]

a) Toute Partie contractante peut exiger que
le renouvellement d’un enregistrement soit
subordonné au dépot d’une requéte et que
cette requéte contienne l’ensemble ou une
partie des indications suivantes :

i) l’indication qu’un renouvellement est
demandgé;
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(i1) innehavarens namn och adress;

(iii) registreringsnumret for den berérda re-
gistreringen;

(iv) enligt den fordragsslutande partens val,
en uppgift om ingivningsdagen for den anso-
kan som lett till den berdrda registreringen
eller dagen for den berdrda registreringen;

(v) ombudets namn och adress, om inneha-
varen har ett ombud;

(vi) en adress for delgivning, om innehava-
ren har en adress for delgivning;

(vii) om fordragsslutande parten godtar att

en fornyelse sker av en registrering endast
for vissa av de varor och/eller tjanster som
har antecknats i dess varumirkesregister och
sddan fornyelse soks, namnen pa dessa an-
tecknade varor och/eller tjdnster for vilka
fornyelse soks eller namnen pa dessa anteck-
nade varor eller tjanster for vilka fornyelse
inte soks, ordnade enligt klasserna i Nice-
klassificeringen dér varje grupp foregas av
numret pd den klass enligt denna klassifice-
ring till vilken den gruppen av varor och/eller
tjénster hor, och angivna i den ordning enligt
vilken klasserna f6ljer i den angivna klassifi-
ceringen;

(viii) om en fordragsslutande part godtar att
en begidran om fornyelse gors av ndgon an-
nan dn innehavaren eller dess ombud och be-
giran gors av en sddan annan person, dennes
namn och adress.

(b) Varje fordragsslutande part far kréva att
en avgift betalas till myndigheten for en sa-
dan begiran om fornyelse. Nér en avgift har
betalats for den forsta registreringsperioden
ellerfor en fornyelseperiod, far ingen ytterli-
gare avgift krdvas for att upprétthélla regi-
streringen 1 anledning av denna period. Vid
tillimpningen av denna bestdmmelse ska av-
gifter for ingivande av en forklaring och/eller
bevisning med avseende pa ett méirkes an-
véndning inte anses som betalningar for upp-
ratthdllande av registreringen och ska inte
paverkas av denna punkt.

(¢) Varje fordragsslutande part far kréva att
en begéran om fornyelse ska ges in och att
den dartill horande avgift som avses i punk-
ten (b) ska betalas till myndigheten, inom

ii) le nom et I’adresse du titulaire;

iii) le numéro de I’enregistrement en quest-
ion;

iv) au choix de la Partie contractante, la
date de dépot de la demande don’t est issu
I’enregistrement en question ou la date de
I’enregistrement en question;

v) si le titulaire a un mandataire, le nom et
I’adresse de celui-ci;

vi) lorsque le titulaire a fait élection de
domicile, le domicile élu;

vii) lorsque la Partie contractante permet
que le renouvellement d’un enregistrement
soit effectué seulement pour certains des
produits ou services inscrits dans le registre
des marques et qu'un tel renouvellement est
demandé, les noms des produits ou services
inscrits au registre pour lesquels le re-
nouvellement est demandé ou les noms des
produits ou services inscrits au registre pour
lesquels le renouvellement n’est pas de-
mandé¢, groupés selon les classes de la classi-
fication de Nice, chaque groupe de produits
ou services étant précédé du numéro de la
classe de cette classification a laquelle il ap-
partient et étant présenté dans 1’ordre des
classes de ladite classification;

viii) lorsque la Partie contractante permet
que la requéte en renouvellement soit
déposée par une personne autre que le ti-
tulaire ou son mandataire et que la requéte
est déposée par une telle personne, le nom et
I’adresse de cette personne.

b) Toute Partie contractante peut exiger
que, pour la requéte en renouvellement, une
taxe soit payée a l’office. Une fois que la
taxe a été payée pour la période correspon-
dant a la durée initiale de 1’enregistrement ou
pour la période pour laquelle il a été re-
nouvelé, aucun autre paiement ne peut étre
exigé pour le maintien en vigueur de
I’enregistrement pendant la période en ques-
tion. Les taxes liées a la remise d’une decla-
ration ou a la fourniture d’une preuve rela-
tives a I’usage ne sont pas considérées, aux
fins du present sous-alinéa, comme des
paiements exigés pour le maintien en vigueur
d’un enregistrement, et le présent sous-alinéa
n’a pas d’incidence sur ces taxes.

¢) Toute Partie contractante peut exiger que
la requéte en renouvellement soit présentée,
et que la taxe correspondante visée au sous-
alinéa b) soit payée, a I'office pendant la

293



RP 201/2018 rd

den tid som anges i den fordragsslutande par-
tens lag, som dock inte far underskrida den
kortaste tiden som foreskrivs i tillimpnings-
foreskrifterna.

(2) [Forbud mot ytterligare krav] Ingen
fordragsslutande part far stidlla upp andra
krav &n vad som anges i paragraf (1) och i ar-
tikel 8 i1 anledning av en begédran om forny-
else. Det innebédr sérskilt att foljande krav
inte far stillas upp;

(i) en avbildning eller annan identification
av market;

(i1) foreteende av bevis om att mérket har
registrerats, eller att dess registrering har for-
nyats i ndgot annat varumérkesregister;

(iii) foreteende av en forklaring och/eller
bevisning rérande anvandning av mérket.

(3) [Bevisning] Varje fordragsslutande part
fér kréva att bevisning ska foretes hos dess
myndighet vid granskningen av en begiran
om fornyelse om myndigheten har skélig an-
ledning att tvivla pa riktigheten av nagon
upplysning eller uppgift i begiran om forny-
else.

(4) [Forbud mot materiell granskning] Ing-
en fordragsslutande parts myndighet far gora
nagon materiell granskning av registreringen
i samband med en fornyelse.

(5) [Varaktighet] Den forsta registreringspe-
rioden och varje fornyelseperiod ska vara 10
ar.

Artikel 14

Rdttsmedel vid underlatenhet att iaktta tids-
frister

(1) [Rdttsmedel fore utgangen av en tids-
frist] En fordragsslutande part far medge en
forléngning av en tidsfrist for en atgérd under
ett forfarande hos myndigheten som avser en
ansokan eller en registrering, om en begiran i
detta avseende ges in till myndigheten fore
utgangen av tidsfristen.

(2) [Rdttsmedel efter utgdngen av en tids-
frist] Om en sokande, innehavare eller annan
berdrd person har underlatit att iaktta en tids-

période fixée par sa législation, sous réserve
des périodes minimales prescrites dans le
réglement d’exécution.

2) [Interdiction d’autres conditions] Aucu-
ne Partiec contractante ne peut exiger que
soient remplies des conditions autres que cel-
les qui sont énoncées a l’alinéa 1) et a
I’article 8 en ce qui concerne une requéte en
renouvellement. Les éléments suivants ne
peuvent notamment pas €tre exigés :

i) une représentation ou un autre moyen
permettant d’identifier la marque;

ii) la fourniture d’une preuve établissant
que la marque a été enregistrée, ou que son
enregistrement a été renouvelé, dans un autre
registre des marques;

iii) la remise d’une déclaration ou la fourni-
ture d’une preuve relatives a ’usage de la
marque.

3) [Preuves] Toute Partie contractante peut
exiger qu’au cours de I’examen de la requéte
en renouvellement des preuves soient four-
nies a I’office lorsque celui-ci peut raison-
nablement douter de la véracité d’une indi-
cation ou d’un ¢élément quelconque figurant
dans la requéte en renouvellement.

4) [Interdiction de procéder a un examen
quant au fond] L’office d’aucune Partie con-
tractante ne peut, aux fins du renouvellement,
examiner |’enregistrement quant au fond.

5) [Durée] La durée initiale de
I’enregistrement et la durée de chaque renou-
vellement sont de 10 ans.

Article 14

Mesures de sursis en cas d’inobservation

d’un délai

1) [Mesures de sursis avant [’expiration
d’un délai] Une Partie contractante peut
prévoir la prorogation d’un délai imparti pour
I’accomplissement d’un acte dans une procé-
dure devant I’office a I’égard d’une demande
ou d’un enregistrement si une requéte a cet
effet est présentée a I’office avant
I’expiration du délai.

2) [Mesures de sursis apres [’expiration
d’un délai] Lorsque le déposant, le titulaire
ou une autre personne intéressée n’a pas ob-
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frist (”den ifrdgavarande tidsfristen”) for en
atgdrd under ett forfarande hos fordragsslu-
tande parts myndighet av en ansdkan eller en
registrering, ska den fordragsslutande parten
gora tillgéngliga ett eller flera av foljande
rittsmedel i Overensstimmelse med vad som
foreskrivs 1 tilllimpningsforeskrifterna, om
en begidran i detta hinseende getts in till
myndigheten:

(i) en forlingning av den ifrdgavarande
tidsfristen for den tid som foreskrivs i till-
lampningsforeskrifterna;

(i1) fortsatt handlidggning av ansdkan eller
registreringen;
(iii) aterstdllande av s6kandens, innehavarens
eller annan berord persons rattigheter med
avseende pa ansokan eller registreringen, om
myndigheten finner att underlatenheten att
iaktta tidsfristen har intréffat trots att sddana
atgarder har vidtagits som krivts av omstén-
digheterna eller, i enlighet med den fordrags-
slutande partens val, att underlatenheten har
skett oavsiktligt.

(3) [Undantag] Ingen fordragsslutande part
ska vara skyldig att meddela foreskrifter be-
triffade de réttsmedel som avses i paragraf
(2) 1 anledning om de undantag som fore-
skrivs 1 tilllimpningsforeskrifterna.

(4) [Avgift] Varje fordragsslutande part far
kréva att en avgift ska betalas i anledning av
de réttsmedel som avses i paragraferna (1)
och (2).

(5) [Forbud mot ytterligare villkor] Ingen
fordragsslutande part far uppstilla andra krav
an de som anges i denna artikel och i artikel
8 1 anledning av de rittsmedel som avses i
paragraf (2).

Artikel 15
Skyldighet att tillimpa Pariskonventionen
Varje fordragsslutande part ska tillimpa de
bestammelser 1 Pariskonventionen som avser

marken.

Artikel 16

servé un délai (“le délai considéré”) imparti
pour 1’accomplissement d’un acte dans une
procédure devant [D’office d’une Partie
contractante a 1’égard d’une demande ou
d’un enregistrement, la Partie contractante
prévoit une ou plusieurs des mesures de
sursis ci-apres, conformément aux conditions
prescrites dans le réglement d’exécution, si
une requéte a cet effet est présentée a
I’ office:

1) la prorogation du délai considéré pour la
durée  prescrite dans le  réglement
d’exécution;

ii) la poursuite de la procédure a I’égard de
la demande ou de I’enregistrement;

iii) le rétablissement des droits du dépo-
sant, du titulaire ou de I’autre personne inté-
ressée a 1’égard de la demande ou de
I’enregistrement, si 1’office constate que
I’inobservation du délai considéré a eu lieu
bien que toute la diligence requise en
I’espece ait été exercée ou, au choix de la
Partie contractante, que 1’inobservation
n’était pas intentionnelle.

3) [Exceptions] Aucune Partie contractante
n’est tenue de prévoir ['une quelconque des
mesures de sursis visées a 1’alinéa 2) dans le
cas des exceptions prescrites dans le régle-
ment d’exécution.

4) [Taxes] Toute Partie contractante peut
exiger qu’une taxe soit payée au titre d’une
mesure de sursis visée aux alinéas 1) et 2).

5) [Interdiction d’autres conditions] Aucu-
ne Partie contractante ne peut exiger que des
conditions autres que celles qui sont
énoncées dans le présent article ou a I’article
8 soient remplies en ce qui concerne une
mesure de sursis visée a 1’alinéa 2).

Article 15

Obligation de se conformer a la Convention
de Paris

Toute Partie contractante se conforme aux
dispositions de la Convention de Paris qui
concernent les marques.

Article 16
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Mdirken avseende tjdinster

Varje fordragsslutande part ska registrera
mérken fOr tjénster och tillimpa de bestdm-
melser i Pariskonventionen som avser varu-
mérken for sidana mérken.

Artikel 17
Begdiran om anteckning om licensavtal

(1) [Krav i fraga om en begdran om an-
teckning] Om en fordragsslutande parts lag
innehéller bestimmelser om inférande av en
anteckning om ett licensavtal hos dess myn-
dighet, far den fordragsslutande parten kréva
att begéran om anteckning

(i) ska goras i enlighet med de fOrutsétt-
ningar som foreskrivs i tillimpningsforeskrif-
terna,

(i1) atfoljas av de dokument till stod for be-
géran som foreskrivs i tillimpningsforeskrif-
terna.

(2) [Avgift] Varje fordragsslutande part far
krava att en avgift ska betalas till myndighet-
en i anledning av ett sddant inforande av en
anteckning om ett licensavtal.

(3) [En enda begdran avseende flera regi-
streringar] En enda begéiran ska vara tillrack-
lig &ven om licensavtalet hdnfor sig till mer
én en registrering, under forutsittning att re-
gistreringsnumren for samtliga berdrda regi-
streringar anges i begéran, att innehavaren
och licenshavaren &r desamma for samtliga
registreringar och att begiran anger omfatt-
ningen av licensavtalet, i enlighet med till-
lampningsforeskrifterna.

(4) [Forbud mot ytterligare krav)

(a) Ingen fordragsslutande part far stilla
upp andra krav &n vad som anges i paragra-
ferna (1) till (3) och i artikel 8 i anledning av
en anteckning om ett licensavtal hos dess
myndighet. Det innebér sarskilt att foljande
krav inte far stdllas upp:

(i) foreteende av ett registreringsbevis for
det méarke som licensavtalet avser;

(il) foreteende av licensavtalet eller en
oversittning av det;

(ii1) angivande av de ekonomiska villkoren

Marques de services

Toute Partie contractante enregistre les
marques de services et applique a ces
marques les dispositions de la Convention de
Paris qui concernent les marques de produits.

Article 17
Requéte en inscription d’une licence

1) [Conditions relatives a la requéte en in-
scription] Lorsque la législation d’une Partie
contractante prévoit I’inscription des licences
aupres de son office, cette Partie contractante
peut exiger que la requéte en inscription

1) soit présentée conformément aux condi-
tions prescrites dans le  réglement
d’exécution, et
ii) soit accompagnée des documents justifi-
catifs prescrits dans le reglement
d’exécution.

2) [Taxe] Toute Partie contractante peut ex-
iger que, en ce qui concerne l’inscription
d’une licence, une taxe soit payée a I’ office.

3) [Requéte unique se rapportant a
plusieurs  enregistrements] Une requéte
unique est suffisante méme lorsque la licence
se rapporte a p1u51eurs enregistrements, a
condition que les numéros de tous les enreg-
istrements soient indiqués dans la requéte,
que le titulaire et le preneur de licence soient
les mémes pour tous les enregistrements et
que la portée de la licence soit indiquée dans
la requéte, conformément au reéglement
d’exécution, en ce qui concerne tous les en-
registrements.

4) [Interdiction d’autres conditions]

a) Aucune Partie contractante ne peut ex-
iger que des conditions autres que celles qui
sont énoncées aux alinéas 1) a 3) et a I’article
8 soient remplies en ce qui concerne
I’inscription d’une licence aupres de son of-
fice. Les conditions ci-aprés ne peuvent en
particulier pas &tre prescrites:

i) la remise du certificat d’enregistrement
de la marque qui fait I’objet de la licence;

ii) la remise du contrat de licence ou d’une
traduction de celui-ci;

iii) I’indication des modalités financiéres
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I licensavtalet. (b) punkten (a) giller oavsett
om det finns en skyldighet under en fordrags-
slutande parts lag som giller avslgjande av
information i annat syfte dn att registrera en
licens 1 varumaérkesregistret.

(5) [Bevisning] Varje fordragsslutande part
fér krdva att bevisning ska foretes hos myn-
digheten om myndigheten har skélig anled-
ning att tvivla pa riktigheten av en uppgift i
begdran eller i ndgot av de dokument som
avses i tillimpningsforeskrifterna.

(6) [Begdran som hdnfor sig till ansok-
ningar] Paragraferna (1) till (5) ska dga mot-
svarande tillimpning med avseende pa en
begédran om anteckning om ett licensavtal av-
seende en ansdkan, om en fordragsslutande
parts lag innehéller foreskrifter om sddana
anteckningar.

Artikel 18

Begdran om tilldgg till eller upphorande av
en anteckning om ett licensavtal

(1) [Krav i anledning av en begdran] Om
en fordragsslutande parts lag innehéller be-
stimmelser om att ett licensavtal ska anteck-
nas hos dess myndighet, far den fordragsslu-
tande parten kridva att en begiran om tilligg
till eller upphorande av anteckningen om ett
licensavtal ska

(i) goras i enlighet med de forutsittningar
som foreskrivs i tillimpningsforeskrifterna,

(i1) atfoljas av de handlingar till stod for
begidran som foreskrivs i tillimpningsfore-
skrifterna.

(2) [Ytterligare krav] Artikel 17(2) till (6) ska
dga motsvarande tillimpning pé en begéran
om tillagg till eller upphérande av en anteck-
ning om ett licensavtal.

Artikel 19

Verkan av utebliven anteckning om ett li-
censavtal

(1) [Giltigheten av en registrering och
skyddet for ett mdrke] Den omsténdigheten
att ett licensavtal inte har antecknats hos

du contrat de licence. b) Le sous-alinéa a) est
sans préjudice des obligations existant en
vertu de la législation d’une Partie con-
tractante en ce qui concerne la divulgation
d’informations a d’autres fins que
I’inscription de la licence au registre des
marques.

5) [Preuves] Toute Partie contractante peut
exiger que des preuves soient fournies a
I’office lorsque I’office peut raisonnablement
douter de la véracit¢ d’une indication quel-
conque figurant dans la requéte ou dans tout
document vis¢ dans le  réglement
d’exécution.

6) [Requétes se rapportant a des de-
mandes] Les alinéas 1) a 5) sont applicables,
mutatis mutandis, aux requétes en inscription
d’une licence se rapportant a une demande,
lorsque la législation d’une Partie con-
tractante prévoit une telle inscription.

Article 18

Requéte en modification ou radiation de
Uinscription d’une licence

1) [Conditions relatives a la requéte]
Lorsque la législation d’une Partie con-
tractante prévoit 1’inscription des licences
aupres de son office, cette Partie contractante
peut exiger que la requéte en modification ou
en radiation de I’inscription d’une licence

1) soit présentée conformément aux condi-
tions prescrites dans le  réglement
d’exécution, et

i1) soit accompagnée des documents justifi-
catifs  prescrits dans le  reéglement
d’exécution.

2) [Autres conditions] L’article 17.2) a 6)
est applicable, mutatis mutandis, aux
requétes en modification ou en radiation de
I’inscription d’une licence.

Article 19
Effets du défaut d’inscription d’une licence
1) [Validité de I’enregistrement et protec-

tion de la marque] Le défaut d’inscription
d’une licence auprés de ’office ou de toute
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myndigheten eller hos ndgon annan myndig-
het hos en fordragsslutande part, ska inte pa-
verka giltigheten av registreringen av det
mirke som licensavtalet avser eller skyddet
for detta mérke.

(2) [Vissa rdttigheter som tillkommer li-
censhavaren] En fordragsslutande part far
inte krdva att en anteckning om ett licensav-
tal ska vara en forutséttning for de réttigheter
som licenshavaren kan ha enligt den for-
dragsslutande partens lag att delta i intrdngs-
forfaranden som har inletts av innehavaren,
eller for att erhélla skadestand genom siddana
forfaranden for intréng i det mirke som li-
censavtalet avser.

(3) [Anvindning av ett mdrke ndr ett li-
censavtal inte har antecknats] En fordrags-
slutande part far inte kriva att en anteckning
om ett licensavtal ska vara en forutséttning
for att en licenshavares anvindning av maér-
ket ska anses utgdra en anvéndning av inne-
havaren i forfaranden rérande forvirv, upp-
ratthallande och sdkerstdllande av ritt till
maérken.

Artikel 20
Uppgift om ett licensavtal

Om en fordragsslutande part kréver att en
uppgift ska lamnas om att mérket anvands
enligt ett licensavtal, sa ska en underlitenhet
att helt eller delvis iaktta detta krav, inte péa-
verka giltigheten av registreringen av det
mairke som licensen avser eller skyddet for
detta mirke och ska inte heller paverka till-
lampningen av artikel 19(3).

Artikel 21

Yttrande i fall da avsikt foreligger att med-
dela beslut om avslag

En ansokan enligt artikel 3 eller en begéran
enligt artiklarna 7, 10 till 14, 17 och 18 far
inte helt eller delvis avslas av en myndighet
utan att sokanden eller den som har framstéllt
begéran, i forekommande fall, har getts moj-
lighet att yttra sig 6ver det avsedda avslaget
inom en rimlig tid. Vad avser artikel 14, ska
ingen myndighet behdva ge mojlighet att

autre autorit¢ de la Partie contractante est
sans effet sur la validité de I’enregistrement
de la marque qui fait I’objet de la licence ou
sur la protection de cette marque.

2) [Certains droits du preneur de licence]
Une Partie contractante ne peut pas subor-
donner a I’inscription d’une licence tout droit
que le preneur de licence peut avoir, en vertu
de la législation de cette Partie contractante,
d’intervenir dans une procédure en
contrefagon engagée par le titulaire ou
d’obtenir, dans le cadre de cette procédure,
des dommages-intéréts a la suite d’une
contrefagon de la marque qui fait ’objet de la
licence.

3) [Usage d’une marque lorsque la licence
n’est pas inscrite] Une Partie contractante ne
peut pas exiger I’inscription d’une licence
comme condition pour que 1’usage d’une
marque par un preneur de licence soit réputé
constituer un usage par le titulaire dans le
cadre de procédures relatives a 1’acquisition,
au maintien en vigueur et a la défense des
marques.

Article 20
Indication de la licence

Si la législation d’une Partie contractante
exige une indication selon laquelle la marque
est utilisée dans le cadre d’une licence, le
non-respect, total ou partiel, de cette exi-
gence est sans effet sur la validit¢ de
I’enregistrement de la marque objet de la li-
cence ou sur la protection de cette marque, et
est aussi sans effet sur 1’application de
I’article 19.3).

Article 21

Observations lorsqu 'un refus est envisagé

Une demande selon l’article 3 ou une
requéte présentée en vertu des articles 7, 10 a
14, 17 et 18 ne peut donner lieu, entiérement
ou partiellement, a un refus de la part d’un
office sans qu’ait été donnée au déposant ou
au requérant, selon le cas, la possibilité de
présenter, dans un délai raisonnable, des ob-
servations sur le refus envisagé. En ce qui
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avge yttrande, om den person som har begrt
rattsmedlet redan har haft mojlighet att avge
ett yttrande over de omsténdigheter pa vilka
beslutet ska grundas.

Artikel 22
Tilldmpningsforeskrifter

(1) [Innehall]

(a) De tillampningsforeskrifter som bifogas
till denna konvention ska innehélla bestim-
melser om

(i) omsténdigheter som denna convention
uttryckligen anger att de ska vara “fOre-
skrivna i tillimpningsforeskrifterna”;

(i1) varje detalj som har betydelse for tilll-
lampningen av bestimmelserna i denna kon-
vention;

(iii) administrativa krav, omstiandigheter el-
ler handlaggningsfragor.

(b) Tillimpningsforeskrifterna innehéller
ocksd internationella modellformulér.

(2) [Andring av tilldmpningsforeskrifterna)
Med forbehéll for vad som foreskrivs i para-
graf (3) ska dndringar 1 tillimpningsforeskrif-
terna kréva tre fjdrdedels majoritet av de av-
givna rosterna.

(3) [Krav pa enhdllighet]

(a) Tillampningsforeskrifterna kan ange
vilka bestdmmelser i tillimpningsforeskrif-
terna som ska kunna dndras endast genom
enhillighet.

(b) Varje andring i tillimpningsforeskrif-
terna som innebdr ett tillagg till, eller uppha-
vande av, sddana bestimmelser som anges i
foreskrifterna med stéd av punkten (a) ska
kréva enhéllighet.

(c) Vid bestimmande av om enhillighet f6-
religger ska endast roster som har avgivits
raknas. Avstdenden ska inte rdknas som ros-
ter.

(4) [Konflikt mellan konventionen och tilll-
lampningsforeskrifterna] 1 hiandelse av kon-
flikt mellan bestdmmelserna i denna konvent-
ion och 1 tillimpningsforeskrifterna ska de
forra ha foretréade.

Artikel 23

concerne D’article 14, aucun office ne sera
tenu de donner la possibilité de présenter des
observations lorsque le requérant aura déja
eu la possibilité de présenter une observation
a propos des faits sur lesquels doit reposer la
décision.

Article 22
Reéglement d’exécution

1) [Teneur]
a) Le réglement d’exécution annexé au pré-
sent traité comporte des régles relatives

1) aux questions qui, aux termes du présent
traité, doivent faire [’objet de “prescriptions
du réglement d’exécution”;

ii) a tous détails utiles pour I’application
des dispositions du present traité;

iii) a toutes conditions, questions ou
procédures d’ordre administratif.

b) Le réglement d’exécution contient aussi
des formulaires internationaux types.

2) [Modification du réglement d’exécution)]
Sous réserve de ’alinéa 3), toute modifica-
tion du reglement d’exécution requiert les
trois quarts des votes exprimés.

3) [Exigence de [ 'unanimité]

a) Le réglement d’exécution peut indiquer
les régles qui ne peuvent étre modifiées qu’a
I’unanimité.

b) Toute modification du reglement
d’exécution ayant pour effet d’ajouter ou de
supprimer des régles visées au sous-alinéa a)
doit étre adoptée a I'unanimité.

c¢) Pour déterminer s’il y a unanimité, seuls
les votes exprimés sont pris en considération.
L’abstention n’est pas considérée comme un
vote.
4) [Divergence entre le traité et le reglement
d’exécution] En cas de divergence, les dispo-
sitions du présent traité priment sur celles du
réglement d’exécution.

Article 23
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Férsamling

(1) [Sammansdttning]

(a) De fordragsslutande parterna ska ha en
forsamling.

(b) Varje fordragsslutande part ska foretra-
das av en delegat som kan bitrddas av ytterli-
gare en delegat, rddgivare och experter. Varje
delegat far endast foretrdda en fordragsslu-
tande part.

(2) [Uppgifter] Forsamlingen ska

(i) behandla fragor rérande utvecklingen av
denna konvention;

(i1) anta dndringar i tillimpningsforeskrif-
terna, inbegripet de internationella modell-
formuléren;

(iii) bestimma villkoren for dagen for
ikrafttrddande av dndringar som avses i (ii);

(iv) fullgéra andra sddana uppgifter som
kan behdvas for tillimpningen av denna kon-
vention.

(3) [Beslutforhet|

(a) Forsamlingen ar beslutfor nar halften av
det antal medlemmar av forsamlingen som ar
stater dr foretrddda.

(b) Utan hinder av vad som sdgs i punkten
(a) kan, om vid ndgot mdte antalet dar fore-
tridda medlemmar av forsamlingen som ar
stater &r mindre 4n hélften men motsvarar el-
ler utgdér mera &n en tredjedel av det antal
medlemmar som é&r stater, forsamlingens
fatta beslut, dock att, med undantag for beslut
som ror forsamlingens egen beslutsordning,
alla sddana beslut ska fi verkan endast om
nedan angivna villkor. Den Internationella
byran ska kommunicera ifrdgavarande beslut
till de medlemmar av forsamlingen som é&r
stater men som inte var ndrvarande och an-
moda dessa att inom tre ménader fran dagen
for kommunikationen skriftligen avge sin
rost eller skriftligen forklara sig avsta fran att
rosta. Om vid utgéngen av denna tid antalet
medlemmar, som pa sa sétt avgivitsin rost el-
ler forklarat sig avstd frén att rosta, motsvarar
det medlemsantal som saknades for beslut-
forhet vid moétet, ska beslutet ha verkan, for-
utsatt att den erforderliga majoriteten da
alltjamt foreligger.

Assemblée

1) [Composition]

a) Les Parties contractantes ont une As-
semblée.

b) Chaque Partie contractante est représen-
tée a 1’Assemblée par un délégué, qui peut
étre assisté de suppléants, de conseillers et
d’experts. Chaque délégué ne peut représent-
er qu’une seule Partie contractante.

2) [Fonctions] L’ Assemblée

i) traite des questions concernant le dé-
veloppement du présent traité;

ii) modifie le réglement d’exécution, y
compris les formulaires internationaux types;

iii) fixe les conditions concernant la date de
prise d’effet de chaque modification visée au
point ii);

iv) s’acquitte de toute autre tache
qu’implique la mise en oeuvre des disposi-
tions du présent traité.

3) [Quorum]

a) La moitié¢ des membres de 1’Assemblée
qui sont des Etats constitue le quorum.

b) Nonobstant les dispositions du sous-
alinéa a), si, lors d’une session, le nombre
des membres de I’ Assemblée qui sont des E-
tats et qui sont représentés est inférieur a la
moitié mais égal ou supérieur au tiers des
membres de 1’Assemblée qui sont des Etats,
I’Assemblée peut prendre des décisions;
toutefois, les décisions de 1’Assemblée, a
I’exception de celles qui concernent sa
procédure, ne deviennent exécutoires que
lorsque les conditions énoncées ci-apres sont
remplies. Le Bureau international communi-
que lesdites décisions aux membres de
I’Assemblée qui sont des Etats et qui
n’étaient pas représentés, en les invitant a
exprimer par écrit, dans un délai de trois
mois a compter de la date de la communicat-
ion, leur vote ou leur abstention. Si, a
I’expiration de ce délai, le nombre desdits
membres ayant ainsi exprimé leur vote ou
leur abstention est au moins égal au nombre
de membres qui faisait défaut pour que le
quorum fit atteint lors de la session, lesdites
decisions deviennent exécutoires, pourvu
qu'en méme temps la majorité nécessaire
reste acquise.
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(4) [Fattande av beslut i forsamlingen]

(a) Forsamlingen ska efterstrava enhélliga
beslut.

(b) Om beslut inte kan fattas med enhéllig-
het, ska den ifrdgavarande fragan avgoras
genom omrostning. | ett sadant fall

(i) ska varje fordragsslutande part som &r
en stat ha en rost och rosta endast for egen
del, samt

(i1) en fordragsslutande part som dr en mel-
lanstatlig organisation far delta i omrdstning-
en i sina medlemsstaters stélle med det antal
roster som motsvarar det antal av medlems-
staterna som é&r parter till konvention. Ingen
sddanmellanstatlig organisation ska delta i
omrdstningen om négon av dess medlemssta-
ter utnyttjar sin rostratt, och omvant. Daruto-
ver giller att ingen sddan mellanstatlig orga-
nisation ska delta i omrdstningen, om nagon
av dess medlemsstater som dr bunden av
denna konvention &r medlem av nadgon annan
sddan mellanstatlig organisation som deltar i
omrostningen.

(5) [Majoritet]

(a) Om inget annat fOljer av artiklarna
22(2) och (3) ska for beslut krivas tva tredje-
dels majoritet av avgivna roster.

(b) Vid bedomning av om erforderlig majo-
ritet har uppnatts ska endast faktiskt avgivna
roster beaktas. Avstdenden ska inte anses
som roster.

(6) [Moten] Forsamlingen ska samman-
trdda pa kallelse av generaldirektdren och,
om inte sdrskilda omstdndigheter pakallar
annat, under samma tid och pad samma plats
som organisationens generalférsamling
(7) [Arbetsordning] Forsamlingen ska anta
sin egen arbetsordning, innehallande regler
for sammankallande av extra mote.

Artikel 24
Den internationella byrdn

(1) [Administrativa uppgifter)

(a) Internationella byran ska fullgéra de
administrativa uppgifter som rér denna kon-
vention.

(b) Det innebér sarskilt att Internationella
byran ska forbereda sammantriden med, och

4) [Prise des décisions au sein de
[’Assemblée]

a) L’Assemblée s’efforce de prendre ses
décisions par consensus.

b) Lorsqu’il n’est pas possible d’arriver a
une décision par consensus, la décision sur la
question a I’examen est mise aux voix. Dans
ce cas,

1) chaque Partie contractante qui est un Etat
dispose d’une voix et vote uniquement en son
propre nom; et

ii) toute Partie contractante qui est une or-
gamzat1on 1ntergouvernementale peut parti-
ciper au vote a la place de ses Etats membres,
avec un nombre de voix €égal au nombre de
ses Etats membres qui sont parties au présent
traité. Aucune organisation intergouverne-
mentale ne participe au vote si I’un de ses E-
tats membres exerce son droit de vote et in-
versement. En outre, aucune organisation in-
tergouvernementale ne participe au vote si
I’un de ses Etats membres qui est partie au
présent traité est membre d’une autre organi-
sation intergouvernementale et si cette
derniére participe au vote.

5) [Majorités]

a) Sous réserve de I’article 22.2) et 3), les
décisions de I’ Assemblée sont prises a la ma-
jorité des deux tiers des votes exprimés.

b) Pour déterminer si la majorité requise est
atteinte, seuls les votes exprimés sont pris en
considération. L’abstention n’est pas con-
sidérée comme un vote.

6) [Sessions] L’Assemblée se réunit sur
convocation du Directeur général et, sauf cas
exceptionnels, pendant la méme période et au
méme lieu que 1’Assemblée générale de
1I’Organisation.

7) [Réglement intérieur] L’Assemblée
¢tablit son propre réglement intérieur, y
compris en ce qui concerne sa convocation
en session extraordinaire.

Article 24
Bureau international
1) [Fonctions administratives)
a) Le Bureau international assure les taches

administratives concernant le présent traité.

b) En particulier, le Bureau international
prépare les réunions et assure le secrétariat de
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tillhandahélla ett sekretariat for, forsamlingen
och sddana expertkommittéer och arbets-
grupper som inréttats av forsamlingen.

(2) [Andra sammantrdden dn forsamling-
ens moten] Generaldirektdren ska samman-
kalla sadana kommittéer och arbetsgrupper
som har utsettsav forsamlingen.

(3) [Den internationella byrdns roll i for-
samlingen och vid andra sammantrdden]

(a) Generaldirektoren och de personer ge-
neraldirektoren utser ska, utan ritt att rosta,
delta i alla sammantridden med forsamlingen,
kommittéer och arbetsgrupper som utsetts av
forsamlingen.

(b) Generaldirektoren eller befattningsha-
vare som generaldirektdren utsett ska vara
sjdlvskriven sekreterare till forsamlingen och
till de kommittéer och arbetsgrupper som av-
ses 1 punkten (a).

(4) [Konferenser]

(a) Internationella byran ska forbereda be-
arbetningskonferenser i enlighet med forsam-
lingens direktiv.

(b) Internationella byran far med avseende
pa sadana forberedelser samrada med organi-
sationens medlemsstater, mellanstatliga or-
ganisationer och internationella och nation-
ella icke statliga organisationer.

¢) Generaldirektoren och de personer gene-
raldirektOren utsett ska, utan ritt att rosta,
delta i diskussionerna vid bearbetningskonfe-
renser.

(5) [Andra uppgifter] Internationella byran
ska utfora alla andra uppgifter som tilldelats
den med avseende pa denna konvention.

Artikel 25
Omarbetning eller dndring

Denna konvention kan endast omarbetas el-
ler dndras av en diplomatkonferens. Forsam-
lingen beslutar om sammankallande av om-
arbetningskonferenser.

Artikel 26

Tilltrdde till konventionen

(1) [Behorighet] Foljande subjekt kan un-

I’Assemblée et des comités d’experts et
groupes de travail qu’elle peut créer.

2) [Reéunions autres que les sessions de
[’Assemblée] Le Directeur général convoque
tout comité ou groupe de travail créé par
1’ Assemblée.

3) [Role du Bureau international a
[’Assemblée et a d’autres réunions)|

a) Le Directeur général et les personnes
désignées par le Directeur general prennent
part, sans droit de vote, a toutes les réunions
de I’Assemblée et des comités et groupes de
travail créés par I’ Assemblée.

b) Le Directeur général ou un membre du
personnel désigné par le Directeur général est
d’office secrétaire de 1’Assemblée et des
comités et groupes de travail visés au sous-
alinéa a).

4) [Conférences)

a) Le Bureau international, selon les direc-
tives de I’ Assemblée, prépare les conférences
de révision.

b) Le Bureau international peut consulter
des Etats membres de 1’Organisation, des or-
ganisations intergouvernementales ainsi que
des organisations non gouvernementales in-
ternationales et nationales sur la préparation
de ces conférences.

¢) Le Directeur général et les personnes
désignées par le Directeur general prennent
part, sans droit de vote, aux délibérations des
conférences de révision.

5) [Autres fonctions] Le Bureau interna-
tional exécute toutes les autres taches qui lui
sont assignées en relation avec le présent
traité.

Article 25
Révision ou modification
Le présent traité ne peut étre révisé ou
modifi¢ que par une conférence diploma-
tique. La convocation d’une conférence di-
plomatique est décidée par I’ Assemblée.

Article 26

Conditions et modalités pour devenir partie
au traité

1) [Conditions a remplir] Les entités ci-
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derteckna och, om inget annat foljer av para-
graferna (2) och (3) samt artikel 28(1) och
(3), tilltrada denna konvention:

(i) varje stat som dr medlem av Organisat-
ionen och for vilken mérken kan registreras
hos dess egen myndighet;

(i1) varje mellanstatlig organisation som har
en myndighet hos vilken mirken kan regi-
streras med verkan pa det omrdde dir den
overenskommelse géller enligt vilken den
mellanstatliga organisationen har upprittats
och déir registreringen far verkan antingen i
samtliga dess medlemsstater eller de med-
lemsstater som har designerats for detta én-
damal i den ifrdgavarande ansdkan, allt under
forutsdttning att samtliga stater som ingér i
den mellanstatliga organisationen ockséd é&r
medlemmar av Organisationen;

(iii) varje stat som dr medlem av Organisat-
ionen och for vilken méirken far registreras
endast genom en annan angiven stats myn-
dighet som &r medlem av Organisationen;

(iv) varje stat som &r medlem av Organisat-
ionen och for vilken méirken far registreras
endast genom en myndighet hos en mellan-
statlig organisation till vilken den staten &r
medlem;

(v) varje stat som dr medlem av Organisat-
ionen for vilken marken far registreras endast
genom en myndighet som dr gemensam for
en grupp av stater som dr medlemmar av Or-
ganisationen.

(2) [Ratificering eller anslutning] Varje
subjekt som avses i paragraf (1) kan depo-
nera

(i) ett ratifikationsinstrument, om det har
undertecknat denna konvention,

(i1) ett anslutningsinstrument, om det inte
har undertecknat denna konvention.

(3) [Giltig dag for deponering]| Den dag da
en deponering av ett ratifikations- eller an-
slutningsinstrument féar verkan ska vara

(1) i frdga om en stat som avses i paragraph
(1)(i), den dag da statens instrument depone-
rades;

(i1) 1 fraga om en mellanstatlig organisat-
ion, den dag da den mellanstatliga organisat-
ionens instrument deponerades;

(iii) 1 frdga om en stat som avses i para-
graph (1)(iii), den dag d& foljande forutsatt-
ning ar uppfylld: denna stats instrument har

aprés peuvent signer et, sous réserve des
alinéas 2) et 3) et de l’article 28.1) et 3),
devenir parties au présent traité :

1) tout Etat membre de 1’Organisation pour
lequel des marques peuvent étre enregistrées
aupres de son propre office;

ii) toute organisation intergouvernementale
qui gére un office auprés duquel peuvent étre
enregistrées des marques avec effet sur le
territoire sur lequel s’applique le trait¢ con-
stitutif de 1’organisation intergouvernemen-
tale, dans tous ses Etats membres ou dans
ceux de ses Etats membres qui sont désignés
a cette fin dans la demande correspondante,
sous réserve que tous les Etats membres de
I’organisation intergouvernementale soient
membres de I’Organisation;

iii) tout Etat membre de 1’Organisation
pour lequel des marques peuvent €tre enre-
gistrées uniquement par l’intermédiaire de
’office d’un autre Etat spécifié¢ qui est mem-
bre de I’Organisation;

iv) tout Etat membre de 1’Organisation
pour lequel des marques peuvent €tre enre-
gistrées uniquement par I’intermédiaire de
I’office géré par une organization intergou-
vernementale dont cet Etat est membre;

v) tout Etat membre de I’Organisation pour
lequel des marques peuvent Etre enregistrées
umquement par l’intermédiaire d’un office
commun a un groupe d’Etats membres de
I’Organisation.

2) [Ratification ou adhésion] Toute entité
visée a I’alinéa 1) peut deposer

i) un instrument de ratification, si elle a
signé le présent traité,

ii) un instrument d’adhésion, si elle n’a pas
signé le présent traité.

3) [Date de prise d’effet du dépot] La date
de prise d’effet du dépot d’un instrument de
ratification ou d’adhésion est,

i) s’agissant d’un Etat visé a I’alinéa 1)i), la
date a laquelle 'instrument de cet Etat est
déposé;

ii) s’agissant d’une organisation intergou-
vernementale, la date a laquelle 1’instrument
de cette organisation intergouvernementale
est depose

iii) s aglssant d’un Etat visé¢ a I’alinéa
1)ii1), la date a laquelle la condition ci-aprés
est remplie : I’instrument de cet Etat a été
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deponerats och den andra angivna statens in-
strument har deponerats;

(iv) 1 frdga om en stat som avses i paragra-
fen (1)(iv), den dag som ér tillimplig enligt
ledet (ii) ovan;

(v) 1 fraga om en stat som ar medlem av en
grupp av stater som avses i punkt (1)(v), den
dag dé samtliga de staters instrument har de-
ponerats vilka d4r medlemmar av gruppen.

Artikel 27

Tillimpning av TLT 1994 och denna kon-
vention.

(1) [Relationerna mellan parter som har
tilltrdatt bade denna konvention och TLT
1994] Enbart denna konvention ska tillimpas
i frdga om de dmsesidiga relationerna mellan
parter som har tilltratt bade denna konvention
och TLT 1994.

(2) [Relationerna mellan d ena sidan parter
som har tilltrétt denna konvention och da
andra sidan parter som har tilltrdtt TLT
1994 men som inte har tilltrdtt denna kon-
vention] Varje part som har tilltratt bade
denna konvention och TLT 1994 ska fortsétta
att tillaimpa TLT 1994 i sina relationer med
parter som har tilltratt TLT 1994, men som
inte har tilltratt denna konvention.

Artikel 28

Ikrafttrdadande; Giltig dag for ratifikationer
och anslutningar

(1) [Instrument som ska tas i beaktande)
Vid tillimpningen av denna artikel ska end-
ast ratifikations- eller anslutningsinstrument
tas i beaktande som har deponerats av sddana
subjektsom avses 1 artikel 26(1) och som har
tratt i kraft enligt artikel 26(3).

(2) [Konventionens ikrafttrddande] Denna
konvention ska trada i kraft tre ménader efter
det att tio stater eller mellanstatliga organi-
sationer som avses i artikel 26(1)(ii) har de-
ponerat sina ratifikations- eller anslutningsin-
strument.

(3) [Verkan av ratifikationer och anslutning
efter konventionens ikrafttridande] Ett sub-
jekt som inte omfattas av bestimmelserna i

déposé et I’instrument de I’autre Etat spécifié
a été déposé; ,

iv) s’agissant d’un Etat visé a ’alinéa 1)iv),
la date a prendre en considération en vertu du
point ii) ci-dessus; ,

v) s’agissant d’un Etat membre d’un
groupe d’Etats visé a ’alinéa 1)v), la date a
laquelle les instruments de tous les Etats
membres du groupe ont été déposés.

Article 27

Application du TLT de 1994 et du présent
traité

1) [Relations entre les Parties contractan-
tes a la fois du présent traité et du TLT de
1994] Seul le présent traité s’applique dans
les relations mutuelles entre les Parties
contractantes a la fois du présent traité et du
TLT de 1994.

2) [Relations entre les Parties contractan-
tes du présent trait¢é et les Parties
contractantes du TLT de 1994 qui ne sont
pas parties au présent traité] Toute Partie
contractante a la fois du présent traité et du
TLT de 1994 continue d’appliquer le TLT de
1994 dans ses relations avec les Parties
contractantes du TLT de 1994 qui ne sont pas
parties au présent traité.

Article 28

Entrée en vigueur, date de prise d’effet des
ratifications et adhésions

1) [Instruments a prendre en considé-
ration] Aux fins du présent article, seuls les
instruments de ratification ou d’adhésion qui
sont déposés par les entités visées a ’article
26.1) et qui ont une date de prise d’effet con-
formément a Darticle 26.3) sont pris en
considération.

2) [Entrée en vigueur du traité] Le présent
trait¢ entre en vigueur trois mois aprés que
10 Etats ou organisations intergouvernemen-
tales visées a I’article 26.1)ii) ont déposé leur
instrument de ratification ou d’adhésion.

3) [Entrée en vigueur des ratifications et
adhésions postérieures a [’entrée en vigueur
du traité] Toute entité autre que celles qui
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paragraf (2) ska bli bundet av denna konvent-
ion tre manader efter den dag da det har de-
ponerat sitt ratifikations- eller anslutningsin-
strument.

Artikel 29
Forbehall

(1) [Sdrskilda slag av mdrken] Varje stat
eller en mellanstatlig organisation far avge en
forbehallsforklaring, utan hinder av bestim-
melserna i artikel 2(1) och (2)(a), enligt vil-
ken bestammelserna i artiklarna 3(1) 5, 17,
8(5), 11 och 13 inte ska tillimpas pé associe-
rade mérken, defensivmérken eller derivativa
mérken. Ett sddant forbehall ska ange vilka
av de angivna bestimmelserna som forbehal-
let avser.

(2) [Registrering i flera klasser] Varje stat
eller en mellanstatlig organisation vars lag-
stiftning vid dagen for antagandet av denna
konvention foreskriver en mojlighet till regi-
strering 1 flera klasser for varor och for regi-
strering i flera klasser av tjanster far, vid an-
slutningen till denna konvention, genom en
forbehallsforklaring ange att bestimmelserna
i artikel 6 inte ska tillimpas.

(3) [Materiell granskning vid fornyelse]
Varje stat eller mellanstatlig organisation far
genom en forbehallsforklaring ange att, utan
hinder av artikel 13(4), dess myndlghet far
gora en materiell granskning i samband med
den forsta fornyelsen av en registrering avse-
ende tjanster, under forutsittning att en sddan
granskning begrinsas till upphidvande av
flera registreringar som grundas pé ansok-
ningar som har gjorts under en period av sex
ménader frén ikrafttrddandet av den lagstift-
ning i en sadan stat eller organisation som
fore ikrafttrddandet av denna konvention
gjorde det mojligt att registrera marken for
tjénster.

(4) [Vissa rdttigheter som tillkommer en li-
censhavare] Varje stat eller en mellanstatlig
organisation far genom en forbehallsforkla-
ring ange att, utan hinder av artikel 19(2),
den kréver att ett licensavtal antecknas som
en forutsittning for den ritt som licenshava-
ren kan ha enligt den statens eller mellanstat-
liga organisationens lag att bitrdda ett in-
trangsforfaranden som inletts av innehavaren
eller att, genom sadana forfaranden, erhélla

sont visées a ’alinéa 2) devient liée par le
présent traité¢ trois mois apres la date a la-
quelle elle a déposé son instrument de ratifi-
cation ou d’adhésion.

Article 29
Réserves

1) [Genres spéciaux de marques] Tout Etat
ou organisation 1ntergouvernementale peut
déclarer au moyen d’une réserve que,
nonobstant I’article 2.1) et 2)a), les disposit-
ions des articles 3.1), 5, 7, 8.5), 11 et 13 ne
sont pas applicables aux marques associces,
aux marques défensives ou aux marques
dérivées. Cette réserve doit préciser celles de
ces dispositions auxquelles elle s’applique.

2) [Enregistrement multiclasse] Tout Etat
ou organisation intergouvernementale dont la
législation, a la date de 1’adoption du présent
traité, prévoit un enregistrement multiclasse
pour les produits et un enregistrement mul-
ticlasse pour les services peut, lors de
I’adhésion au présent traité, déclarer au
moyen d’une réserve que les dispositions de
I’article 6 ne sont pas applicables.

3) [Examen quant au fond lors du renou-
vellement | Tout Etat ou organization inter-
gouvernementale peut déclarer au moyen
d’une réserve que, nonobstant 1’article 13.4),
I’office peut, lors du premier renouvellement
d’un enregistrement portant sur des services,
examiner cet enregistrement quant au fond;
toutefois, cet examen servira uniquement a
¢liminer les enregistrements multiples résul-
tant de demandes déposées au cours d’une
période de six mois suivant I’entrée en vigu-
eur de la législation de cet Etat ou organisat-
ion qui a institué, avant ’entrée en vigueur
du présent traité, la possibilité d’enregistrer
les marques de services.

4) [Certains droits du preneur de licence]
Tout Etat ou organization intergouvernemen-
tale peut déclarer au moyen d’une réserve
que, nonobstant 1’article 19.2), il subordonne
a D’inscription d’une licence tout droit que le
preneur de licence peut avoir, en vertu de la
législation de cet Etat ou de cette organisat-
ion intergouvernementale, d’intervenir dans
une procédure en contrefagon engagée par le
titulaire ou d’obtenir, dans le cadre de cette
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skadestdnd med anledning av intranget i det
marke som licensavtalet avser.

(5) [Forutsdttningar] Ett forbehall enligt
paragraferna (1), (2), (3) eller (4) ska goras i
en forklaring som &tfoljer den stats eller mel-
lanstatliga organisations ratifikations- eller
anslutningsinstrument som gor forbehallet.

(6) [Aterkallande] Ett forbehdll som har
gjorts enligt paragraferna (1), (2), (3) eller (4)
kan éterkallas nir som helst.

(7) [Forbud mot andra forbehdll] Inget annat
forbehall till denna konvention ska vara tilla-
tet, &n de forbehéll som &r tillatna enligt pa-
ragraferna (1), (2), (3) och (4).

Artikel 30
Uppsdigning av konventionen

(1) [Underrdttelse] Varje fordragsslutande
part far sdga upp denna konvention genom en
underréttelse till generaldirektoren.

(2) [Giltig dag] En uppséagning trader i kraft
ett &r frdn den dag d& generaldirektoren tog
emot underrittelsen. Den ska inte paverka
tilllimpningen av denna konvention pé an-
sOkningar som dr under handldggning eller
pa mérken som é&r registrerade for den uppsa-
gandefordragsslutande parten vid utgdngen
av den angivna ettarsperioden, dock att den
uppsédgande fordragsslutande parten efter ut-
géngen av den angivna ettarsperioden far
upphora att tillimpa denna konvention fran
den dag da registreringen ska fornyas.

Artikel 31

Konventionens sprdk; undertecknande

(1) [Originaltexter, officiella texter]

(a) Denna konvention ska undertecknas i
ett enda exemplar pa arabiska, engelska,
franska, kinesiska, ryska och spanska spra-
ken, vilka samtliga texter har lika vitsord.

(b) En officiell text pé ett sprak som inte
avses 1 punkten (a) och som ar en fordrags-
slutande parts officiella sprék ska upprittas
av generaldirektoren efter samrdd med den

procédure, des dommages-intéréts a la suite
d’une contrefagon de la marque qui fait
I’objet de la licence.

5) [Modalités] Toute réserve faite en vertu
des alinéas 1), 2), 3) ou 4) doit figurer dans
une déclaration accompagnant I’instrument
de ratification du présent traité ou d’adhésion
a celui-ci déposé par I’Etat ou 1’organisation
intergouvernementale formulant cette ré-
serve.

6) [Retrait] Toute réserve faite en vertu des
alinéas 1), 2), 3) ou 4) peut étre retirée a tout
moment.

7) [Interdiction d’autres réserves| Aucune
autre réserve que celles qui sont autorisées en
vertu des alinéas 1), 2), 3) et 4) ne peut étre
formulée a I’égard du présent traité.

Article 30
Dénonciation du traité

1) [Notification] Toute Partie contractante
peut dénoncer le présent traité par notifica-
tion adressée au Directeur général.

2) [Prise d’effet] La dénonciation prend ef-
fet un an apres la date a laquelle le Directeur
général a recu la notification. Elle n’a aucune
incidence sur Iapplication du present traité
aux demandes qui sont en instance ou aux
marques enregistrées, en ce qui concerne la
Partie contractante qui dénonce le traité, au
moment de I’expiration de ce délai d’un an;
toutefois, la Partie contractante qui dénonce
le traité peut, a ’expiration de ce délai d’un
an, cesser d’appliquer le présent traité a tout
enregistrement a compter de la date a
laquelle cet enregistrement doit E&tre re-
nouvelé.

Article 31
Langues du traité, signature

1) [Textes originaux; textes oﬁ“ ciels]

a) Le présent traité est signé en un seul ex-
emplaire original en langues francaise, an-
glaise, arabe, chinoise, espagnole et russe,
tous ces textes faisant également foi.

b) Un texte officiel dans une langue, non
visée au sous-alinéa a), qui est une langue of-
ficielle d’une Partie contractante est établi
par le Directeur général apres consultation de
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angivna fordragsslutande parten och annan
berdrd fordragsslutande part.

(2) [Tidsgrdns for undertecknandet] Denna
konvention ska vara Oppen for underteck-
nande hos Organisationens sdte under ett ar
efter dess antagande.

Artikel 32
Deposition

Denna konvention ska deponeras hos gene-
raldirektoren.

ladite Partie contractante et de toute autre
Partie contractante intéressée.

2) [Délai pour la signature] Le présent traité
reste ouvert a la signature au si¢ge de
I’Organisation pendant un an apres son ad-
option.

Article 32
Dépositaire

Le Directeur général est le dépositaire du
présent traité.
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TILLAMPNINGSFORESKRIFTER FOR
SINGAPOREKONVENTIONEN OM VA-
RUMARKESRATT

(géllande fran den 1 november 2011)
Regel 1
Forkortade begrepp

(1) [Forkortade begrepp som definieras i
tilldmpningsforeskrifterna]l Om inte annat ut-
tryckligen anges ska vid tillimpningen av
dessa foreskrifter:

(i) “konvention” avse Singaporekonvent-
ionen om varumaérkesrétt;

(i1) 7artikel” hinfora sig till den ifrdgava-
rande artikeln i konventionen;

(ii1) “exklusiv licens” avse en licens som
endast meddelats till en licenshavare och som
hindrar innehavaren fran att anvdnda market
och frén att meddela licenser till nigon annan
person;

(iv) "enkel licens” avse en licens som end-
ast har meddelats till en licenshavare och
som hindrar innehavaren fran att meddela li-
censer till ndgon annan person men som inte
hindrar innehavaren fran att anvinda mérket;

(v) 7icke-exklusiv licens” avse en licens
som inte hindrar innehavaren frdn att an-
vianda maérket eller fran att meddela licenser
till andra personer.

(2) [Forkortade begrepp som definieras i
konventionen] De forkortade uttryck som de-
finieras i artikel 1 med avseende pa konvent-
ionen ska ha samma betydelse med avseende
pa tillimpningsforeskrifterna.

Regel 2
Angivande av namn och adresser

(1) [Namn]

(a) Om namnet pé en person ska anges, far
en fordragsslutande part krdava

(i) att det namn som ska anges ska vara
personens familjenamn eller huvudsakliga
namn samt férnamn eller andranamn, om
personen ér en fysisk person, alternativt kan
det namn som ska anges vara det namn som

Tilldmpningsfore-
skrifter

REGLEMENT D’EXECUTION DU
TRAITE DE SINGAPOUR SUR LE DROIT
DES MARQUES

(texte en vigueur le ler novembre 2011)
Regle 1
Expressions abrégées

1) [Expressions abrégées définies dans le
reglement d’exécution] Au sens du présent
réglement d’exécution et sauf lorsqu’un sens
différent est expressément indiqué :

i) on entend par “traité” le Traité de Singa-
pour sur le droit des marques;

ii) le mot “article” renvoie a I’article in-
diqué du traité;

iii) on entend par “licence exclusive” une
licence qui n’est concédée qu’a un seul pre-
neur de licence et qui interdit au titulaire
d’utiliser la marque et de concéder des li-
cences a toute autre personne;

iv) on entend par “licence unique” une li-
cence qui n’est concédée qu’a un seul pre-
neur de licence et qui interdit au titulaire de
concéder des licences a toute autre personne,
mais ne lui interdit pas d’utiliser la marque;

v) on entend par “licence non exclusive”
une licence qui n’interdit pas au titulaire
d’utiliser la marque ni de concéder des li-
cences a quiconque.

2) [Expressions abrégées définies dans le
traité] Les expressions abrégées définies a
I’article premier aux fins du traité ont le
méme sens aux fins du présent réglement
d’exécution.

Reégle 2
Indication du nom et de ’adresse

1) [Nom]

a) Lorsque le nom d’une personne doit étre
indiqué, toute Partie contractante peut exiger,

i) dans le cas d’une personne physique, que
le nom a indiquer soit le nom de famille ou le
nom principal et le ou les prénoms ou noms
secondaires de cette personne ou que le nom
a indiquer soit, lorsque cette personne le pré-
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denne vanligen anvinder, enligt den ifraga-
varande personens val;

(i1) att namnet ska vara den fullstidndiga of-
ficiella beteckningen for den juridiska perso-
nen, om personen &r en juridisk person.

(b) Om ett ombuds namn dr en firma eller
ett bolag, ska varje fordragsslutande part
godta den beteckning som firman eller bola-
get vanligen anvidnder som en angivelse av
namnet.

(2) [Adresser]

(a) Om en persons adress ska anges, far
varje fordragsslutande part kriva att adressen
ska anges pa ett sadant séitt som uppfyller de
sedvanliga kraven for en omedelbar for-
medling av post till den angivna adressen
och, i vart fall bestd av samtliga relevanta
administrativa enheter upp till husets eller
byggnadens nummer, i forekommande fall.

(b) Om en kommunikation till en férdrags-
slutande parts myndighet ldmnas av tva eller
flera personer med olika adresser, far den
ifrdgavarande fordragsslutande parten kridva
att en saddan kommunikation ska ange en
enda adress som adress for korrespondens.

(c) En angivelse av en adress far ocksa in-
nehalla ett telefonnummer och ett telefax-
nummer samt en e-postadress och kan ange
en annan adress dn den som ska anges enligt
punkten (a) for korrespondens.

(d) Bestimmelserna i punkterna (a) och (¢)
ska dga motsvarande tillimpning med avse-
ende pé adresser for delgivning.

(3) [Andra sdtt for identifikation] Varje
fordragsslutande part far krdva att en kom-
munikation till myndigheten ska ange ett
nummer eller ndgot annat sétt for identifikat-
ion, i forekommande fall, under vilket so6-
kanden, innehavaren, ombudet eller annan
berérd person ar registrerad hos dess myn-
dighet. Ingen fordragsslutande part fir végra
att ta emot en kommunikation pa grund av
underlatenhet att iaktta ett sddant krav, utom
i fraga om ansokningar som getts in i
elektronisk form.

(4) [Skrift som ska anvindas)] Varje fordrags-
slutande part fér krdva att de uppgifter som
avses 1 (1) till (3) ska ldmnas i den form for

fére, le ou les noms utilisés habituellement
par elle;

ii) dans le cas d’une personne morale, que
le nom a indiquer soit la dénomination offi-
cielle compléte de cette personne.

b) Lorsque le nom d’un mandataire doit
étre indiqué et que ce mandataire est un cabi-
net d’avocats ou un cabinet de conseils en
propriét¢ industrielle, toute Partie con-
tractante accepte que soit indiqué le nom que
ce cabinet d’avocats ou ce cabinet de conseils
utilise habituellement.

2) [Adresse]

a) Lorsque I’adresse d’une personne doit
étre indiquée, toute Partie contractante peut
exiger que 1’adresse soit indiquée de la fagon
habituellement requise pour une distribution
postale rapide a 1’adresse en question et, en
tout cas, comprenne toutes les unités admi-
nistratives pertinentes jusque et y compris le
numéro de la maison ou du batiment, s’il y
en aun.

b) Lorsqu’une communication adressée a
I’office d’une Partie contractante est faite au
nom de plusieurs personnes ayant des adress-
es différentes, cette Partie contractante peut
exiger que la communication indique une
adresse unique en tant qu’adresse pour la cor-
respondance.

¢) L’adresse indiquée peut contenir un
numéro de téléphone, un numéro de
télécopieur et une adresse électronique et,
pour la correspondance, une adresse
différente de I’adresse indiquée en vertu du
sous-alinéa a).

d) Les sous-alinéas a) et ¢) sont applicables
mutatis mutandis au domicile élu.

3) [Autres moyens d’identification] Toute
Partie contractante peut exiger qu’une com-
munication adressée a ’office comporte le
numéro ou tout autre moyen d’identification,
le cas échéant, sous lequel ou par lequel le
déposant, le titulaire, le mandataire ou toute
personne intéressée est enregistré aupres de
I’office. Aucune Partie contractante ne peut
refuser une communication au motif que
cette condition n’est pas remplie, sauf
lorsqu’il s’agit d’'une demande déposée sous
forme électronique.

4) [Caracteres a utiliser] Toute Partie con-
tractante peut exiger que les indications vi-
sées aux alinéas 1) a 3) soient données dans
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skrift som anviands av myndigheten.
Regel 3
Detaljer rorande ansokan

(1) [Standardbokstiver] Om en fordrags-
slutande parts myndighet anvinder skrift-
tecken (bokstéver och siffror) som den anser
vara standard och om ansdkan innehéller en
forklaring om att sokanden Onskar att mérket
registreras och kungdrs i de standardboksté-
ver som anvénds av myndigheten, ska myn-
digheten registrera och kungora det angivna
mérket 1 dessa standardbokstéver.

(2) [Mdirken i firg] Om ansokan innehéller
en forklaring om att s6kanden Onskar abe-
ropa farg som en sérskiljande egenskap hos
mérket, fir myndigheten krdva att ansdkan
anger namnet pé eller koden for den féarg el-
ler de farger som &beropas och med avseende
pa varje firg en uppgift om vilka huvudsak-
liga delar av mérket som har denna farg.

(3) [Antal avbildningar]

(a) Om ansokan inte innehaller nagon for-
klaring om att sokanden 6nskar dberopa firg
som en sérskiljande egenskap hos maérket, far
en fordragsslutande part inte krdva mera 4n

(i) fem avbildningar av mérket i svart och
vitt, om ansokan enligt den fordragsslutande
partens lag inte fir innehalla eller inte inne-
héller ndgon forklaring om att sokanden ons-
kar miérket registrerat och kungjort i de stan-
dardbokstdver som anvinds av den fordrags-
slutande partens myndighet;

(i1) en avbildning av mérket i svart och vitt,
om ansdkan innehaller en forklaring om att
sOkanden onskar mérket registrerat och kun-
gjort 1 de standardbokstdver som anvénds av
den fordragsslutande partens myndighet.

(b) Om en ansokan innehaller en forklaring
om att sokanden Onskar aberopa farg som en
sérskiljande egenskap hos maérket, far en for-
dragsslutande part inte krdva mera &n fem
avbildningar av mérket i svart och vitt och
fem avbildningar av mérket i farg.

(4) [Tredimensionellt mdrke]

les caractéres de la langue de I’office.
Regle 3
Précisions relatives a la demande

1) [Caracteres standard] Lorsque 1’office
d’une Partie contractante utilise des carac-
teres (lettres et chiffres) qu’il considere
comme standard et lorsque la demande con-
tient une déclaration indiquant que le dépo-
sant souhaite que la marque soit enregistrée
et publiée dans les caractéres standard utili-
sés par I’office, ’office enregistre et publie
cette marque dans lesdits caracteres standard.

2) [Marque revendiquant la couleur]
Lorsque la demande contient une declaration
indiquant que le déposant souhaite revendi-
quer la couleur comme élément distinctif de
la marque, I’office peut exiger que la deman-
de indique le nom ou le code de la couleur ou
des couleurs revendiquées et, pour chaque
couleur, les parties principales de la marque
qui ont cette couleur.

3) [Nombre de reproductions]

a) Lorsque la demande ne contient pas de
déclaration indiquant que le déposant
souhaite revendiquer la couleur comme ¢él¢-
ment distinctif de la marque, une Partie con-
tractante ne peut pas exiger plus

i) de cinq reproductions de la marque en
noir et blanc lorsque la demande ne peut pas
contenir, selon la législation de cette Partie
contractante, ou ne contient pas de déclara-
tion indiquant que le déposant souhaite que la
marque soit enregistrée et publiée dans les
caractéres standard utilisés par I’office de
ladite Partie contractante;

ii) d’une reproduction de la marque en noir
et blanc lorsque la demande contient une
déclaration indiquant que le déposant
souhaite que la marque soit enregistrée et
publiée dans les caractéres standard utilisés
par I’office de cette Partie contractante.

b) Lorsque la demande contient une déclarat-
ion indiquant que le déposant souhaite re-
vendiquer la couleur comme élément
distinctif de la marque, une Partie
contractante ne peut pas exiger plus de cinq
reproductions de la marque en noir et blanc
et cinq reproductions de la marque en
couleur.

4) [Marque tridimensionnelle]
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(a) Om en ansokan innehaller en forklaring
om att market ar ett tredimensionellt marke,
ska avbildningen utgéras av en tvadimens-
ionell grafisk eller fotografisk avbildning.

(b) Den avbildning som ska ges in enligt
punkten (a) far enligt sokandens val bestd av
en bild eller flera olika bilder av mirket.

(c) Om myndigheten anser att den avbild-
ning av market som sdkanden gett in enligt
punkten (a) inte tillrickligt tydligt visar de-
taljerna hos det tredimensionella méarket, far
den foreldgga sokanden att inom en skélig tid
som anges i1 foreldggandet ge in hogst sex
olika bilder av mérket och/eller en beskriv-
ning av mérket i ord.

(d) Om myndigheten anser att de olika bil-
der och/eller den beskrivning av mérket som
avses i punkten (c) fortfarande inte tillrick-
ligt tydligt visar detaljerna hos det tredimens-
ionella market, far den foreldgga sékanden
att, inom en skélig tid som ska anges i fore-
laggandet, ge in ett exemplar av market.

(e) Oavsett vad som ségs i punkterna (a) till
(d) ska en tillriackligt tydlig avbildning som
visar maérkets tredimensionella sérart i en
enda bild vara tillrdcklig for att faststdlla en
ingivningsdag.

(f) Paragraf (3)(a)(i) och (b) ska dga motsva-
rande tillampning.

(5) [Hologrammdrke] Om ansdkan innehél-
ler en forklaring om att mérket &r ett holo-
grammairke, ska avbildningen av mairket be-
std av en eller flera bilder av mérket som
fingar dess holografiska verkan fullstéindigt.
Om myndigheten anser att den eller de in-
lamnade bilderna inte fangar mérkets holo-
grafiska verkan fullstdndigt, far den kriva att
sokanden ger in ytterligare bilder. Myndig-
heten far dven krdva att sokanden ger in en
beskrivning av hologrammaérket.

(6) [Rorelsemdrke] Om ansdkan innehaller
en forklaring om att mirket ar ett rorelse-
marke, ska avbildningen av maérket besta av
en bild eller en serie av stillbilder eller ror-
liga bilder som framstiller rorelsen enligt
myndighetens val. Om myndigheten anser att

a) Lorsque la demande contient une dé-
claration indiquant que la marque est une
marque tridimensionnelle, la reproduction de
la marque doit consister en une reproduction
graphique ou photographique en deux dimen-
sions.

b) La reproduction fournie en vertu du
sous-alinéa a) peut, au choix du déposant,
consister en une seule vue ou en plusieurs
vues différentes de la marque.

c) Lorsque I’office considere que la repro-
duction de la marque fournie par le déposant
en vertu du sous-alinéa a) ne fait pas appa-
raitre suffisamment les détails de la marque
tridimensionnelle, il peut inviter le déposant
a fournir, dans un délai raisonnable fixé dans
I’invitation, jusqu’a six vues différentes de la
marque ou une description verbale de cette
marque, ou les deux a la fois.

d) Lorsque I’office considére que les vues
différentes ou la description de la marque
visées au sous-alinéa c) ne font pas encore
apparaitre suffisamment les détails de la
marque tridimensionnelle, il peut inviter le
déposant a fournir, dans un délai raisonnable
fixé dans D’invitation, un spécimen de la
marque.

e) Nonobstant les sous-alinéas a) a d), une
représentation suffisamment claire présentant
le caractére tridimensionnel de la marque
dans une vue unique est suffisante pour
I’attribution d’une date de dépot.

f) L’alinéa 3a)i) et b) est applicable mutatis
mutandis.

5) [Marque hologramme] Lorsque la de-
mande contient une déclaration indiquant que
la marque est une marque hologramme, la
représentation de la marque doit consister en
une ou plusieurs vues de la marque qui ren-
dent I’effet holographique dans son intégra-
lité. Lorsque I’office considére que la ou les
vues présentées ne rendent pas 1’effet holo-
graphique dans son intégralité, il peut exiger
que lui soient fournies des vues addition-
nelles. L’office peut également exiger du
déposant qu’il fournisse une description de la
marque hologramme.

6) [Marque de mouvement] Lorsque la de-
mande contient une déclaration indiquant que
la marque est une marque de mouvement, la
représentation de la marque doit, au choix de
I’office, consister en une image ou en une
série d’images fixes ou en mouvement d¢-
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den eller de inldimnade bilderna inte framstél-
ler mérkets rorelse, far den krédva att sokan-
den ger in ytterligare bilder. Myndigheten far
dven krdva att sokanden ger in en beskriv-
ning som forklaring av rorelsen.

(7) [Fdrgmdrke] Om ansokan innehaller en
forklaring om att mérket dr ett fargmirke
som enbart bestér av en enskild farg eller av
en kombination av férger utan konturer, ska
avbildningen av mirket besta av ett firgprov
pa fargen eller firgerna. Myndigheten far
krdva en bendmning pa fargen eller firgerna
med deras trivialnamn. Myndigheten far dven
kréva en beskrivning av hur fargerna applice-
ras pa varor eller hur de anvéinds i forhal-
lande till tjanster. Myndigheten far harutdver
krava att fargen eller fargerna anges med
hjélp av en erkdnd fiargkod som sokanden
viljer och som myndigheten godtar.

(8) [Positionsmdrke] Om ansdkan innehal-
ler en forklaring om att mérket &r ett posit-
ionsmirke, ska avbildningen av méarket besta
av en enskild bild av mirket som visar dess
placering pa produkten. Myndigheten fér
kréva att omsténdigheter for vilka skydd inte
aberopas ska anges. Myndigheten far dven
krdva en beskrivning som forklarar hur mér-
ket &r placerat pa produkten.

(9) [Ljudmdirke] Om ansokan innehéller en
forklaring om att mérket ar ett [judmérke, ska
avbildningen av mirket, efter myndighetens
val, besta av notskrift i ett notsystem eller av
en beskrivning av ljudet som utgdr mérket el-
ler av en analog eller digital inspelning av
ljudet, eller av en valfri kombination hérav.

(10) [Mdrke bestdende av ett osynligt kéin-
netecken annat dn ett ljudmdrke] Om en an-
sOkan innehaller en forklaring om att mérket
bestar av ett osynligt kénnetecken annat &n
ett ljudmirke, far en fordragsslutande part
krava ett eller flera utforanden av maérket, ett
angivande av typen av méirke och detaljer r6-
rande mérket i enlighet med vad som fore-
skrivs i den fordragsslutande partens lag.

crivant le mouvement. Lorsque 1’office con-
sidére que la ou les images présentées ne dé-
crivent pas le mouvement, il peut exiger la
présentation d'images additionnelles. L’office
peut ¢également exiger que le déposant
remette une description expliquant le
mouvement.

7) [Marque de couleur] Lorsque la deman-
de contient une déclaration indiquant que la
marque est une marque de couleur en soi ou
une combinaison de couleurs sans contour
délimité, la reproduction de la marque doit
consister en un échantillon de la couleur ou
des couleurs. L’office peut exiger que la ou
les couleurs soient désignées par leur nom
commun. L’office peut également exiger qu’
une description de la maniére dont la ou les
couleurs sont appliquées aux produits ou uti-
lisées en rapport avec les services soit four-
nie. L’office peut en outre exiger que la ou
les couleurs soient indiquées au moyen d’un
code de couleurs reconnu choisi par le dépo-
sant et accepté par 1’office.

8) [Marque de position] Lorsque la deman-
de contient une déclaration indiquant que la
marque est une marque de position, la repro-
duction de la marque doit consister en une
seule vue de la marque montrant sa position
sur le produit. L’office peut exiger que les
¢léments dont la protection n’est pas
revendiquée soient indiqués. L’office peut
¢galement exiger une description expliquant
la position de la marque par rapport au pro-
duit.

9) [Marque sonore] Lorsque la demande
contient une déclaration indiquant que la
marque est une marque sonore, la représenta-
tion de la marque doit, au choix de I’office,
consister en une notation musicale sur une
portée, en une description du son constituant
la marque, en un enregistrement analogique
ou numérique du son ou en toute combinai-
son de ces ¢léments.

10) [Marque autre qu’une marque sonore
consistant en un signe non visible] Lorsque la
demande contient une déclaration indiquant
que la marque autre qu’une marque sonore
consiste en un signe non visible, une Partie
contractante peut exiger une ou plusieurs
représentations de cette marque, une indica-
tion du type de la marque et des précisions
sur celle-ci, selon ce que prévoit la législa-
tion de la Partie contractante.
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(11) [Translitterering av mdrket] Om mér-
ket bestar av eller innehéller ett eller flera ord
i en annan skrift &n den skrift som myndig-
heten anvénder eller tal angivna i andra siff-
ror &n dem som anvénds av myndigheten fér
vid tillimpningen av artikel 3(1)(a)(xiii) kré-
vas att dessa ska anges i1 den skrift och de
siffror som myndigheten anvénder.

(12) [Oversiittning av mdrket] Om ett
mirke bestar av eller innehéller ett eller flera
ord pa ett annat sprak dn det sprék eller ett av
de sprdk som myndigheten godtar, far vid
tillimpningen av artikel 3(1)(a)(xiv) krédvas
en Oversdttning av detta eller dessa ord till
detta sprak eller ett av dessa sprék.

(13) [Tidsfrist for foreteende av bevis om
anvdndning av mdrket] Den tidsfrist som av-
ses 1 artikel 3(3) ska inte vara kortare dn sex
ménader frdn den dag da den fordragsslu-
tande parten hos vars myndighet ansdkan
gavs in godtog denna. Med forbehéll for de
villkor som kan foreskrivas i den angivna
fordragsslutande partens lag ska denna tids-
frist kunna forldngas med perioder om var-
dera minst sex ménader upp till en samman-
lagd forléngning om minst tvd och ett halvt
ar.

Regel 4

Detaljer rorande ombud och adress for del-
givning

(1) [Adress i fall da ett ombud dr utsett] En
fordragsslutande part ska anse ombudets
adress som adress for delgivning, om ett om-
bud ér utsett.

(2) [Adress i fall dd inget ombud dir utsett]
Om inget ombud ar utsett och sokanden, in-
nehavaren eller annan berdrd person som sin
adress har uppgett en adress pa en fordrags-
slutande parts omrade, ska den fordragsslu-
tande parten anse den adressen som en adress
for delgivning.

(3) [Tidsfrist] Den tidsfrist som avses 1 artikel
4(3)(d) ska raknas fran den dag da en for-
dragsslutande parts myndighet tog emot den
kommunikation som avses i den angivna ar-
tikeln och ska inte underskrida en ménad, om

11) [Translittération de la marque] Aux
fins de I’article 3.1)a)xiii), lorsque la marque
se compose, en tout ou en partie, de ca-
racteres autres que les caracteres utilisés par
I’office ou de chiffres autres que les chiffres
utilisés par I’office, une translittération de ces
caracteres et de ces chiffres en caractéres et
en chiffres utilisés par 1’office peut étre exi-
gée.

12) [Traduction de la marque] Aux fins de
I’article 3.1)a)xiv), lorsque la marque se
compose, en tout ou en partic, d’un ou
plusieurs mots d’une langue autre que la
langue ou que 1’'une des langues admises par
I’office, une traduction de ce ou ces mots
dans cette langue ou dans 1'une de ces
langues peut étre exigée.

13) [Délai pour la fourniture d’une preuve
établissant ['usage effectif de la marque] Le
délai visé a I’article 3.3) n’est pas inférieur a
six mois a compter de la date d’acceptation
de la demande par l'office de la Partie
contractante aupres duquel la demande a été
déposée. Le déposant ou le titulaire a droit a
une prorogation de ce délai, sous réserve des
conditions prévues par la législation de cette
Partie contractante, pour des périodes d’au
moins six mois chacune, la durée totale de la
prorogation devant étre d’au moins deux ans
et demi.

Reégle 4

Preécisions relatives a la constitution d 'un
mandataire et a l’élection de domicile

1) [Adresse en cas de constitution de man-
dataire] En cas de constitution de manda-
taire, une Partie contractante considére que
I’adresse du mandataire est le domicile élu.

2) [Adresse en cas de non-constitution de
mandataire] Lorsqu’il n’y a pas constitution
de mandataire et qu’un déposant, un titulaire
ou une autre personne intéressée a indiqué,
comme étant son adresse, une adresse sur le
territoire de la Partie contractante, cette Par-
tie contractante considére que cette adresse
est le domicile élu.

3) [Délai] Le délai visé a I’article 4.3)d) est
calculé a compter de la date de réception de
la communication visée dans cet article par
I’office de la Partie contractante intéressée et
n’est pas inférieur a un mois lorsque
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den person for vars rikning kommunikation-
en sandes har sin adress pa den fordragsslu-
tande partens omrade, och underskrida tva
manader, om adressen finns utanfor den for-
dragsslutande partens omréde.

Regel 5
Forutsdttningar rorande ingivningsdagen

(1) [Forfarande i fall da uppstdllda forut-
sdttningar inte dr uppfyllda] Om en ansokan
vid tidpunkten for dess mottagande hos myn-
digheten inte uppfyller ndgon av de forutsatt-
ningar som fOreskrivs i artikel 5(1)(a) eller
(2) (a) ska myndigheten omedelbart fore-
lagga sokanden att uppfylla sddana forutsatt-
ningar inom en tidsfrist som anges i foreldg-
gandet som ska vara minst en manad fran da-
gen for foreldggandet om sdkandens adress
finns pa den berdrda fordragsslutande partens
omrade och minst tvd ménader om sdkandens
adress finns utanfor den berdrda fordragsslu-
tande partens omrade. Efterkommande av {6-
reldggandet kan goras till foremal for en sér-
skild avgift. De angivna fOrutsittningarna
paverkas inte av att myndigheten inte utfar-
dar négot sddant foreldggande.

(2) [Ingivningsdag i fall av rdttelse] Om so-
kanden inom den tidsfrist som anges i fore-
laggandet efterkommer det foreldggande som
anges 1 paragraf (1) och betalar den fore-
skrivna sérskilda avgiften, ska ingivningsda-
gen vara den dag dé de foreskrivna upplys-
ningar och uppgifter som anges i artikel
5(1)(a) har tagits emot av myndigheten och, i
forekommande fall, den foreskrivna avgift
som avses i artikel 5(2)(a) har betalats till
myndigheten. I annat fall ska ansdkan be-
handlas som om den inte hade getts in.

Regel 6
Detaljer rérande kommunikation

(1) [Uppgifter som ska dtfélja kommunikat-
ion pd papper] Varje fordragsslutande part
far kréva att underskriften av den fysiska per-
son som undertecknar ska atfoljas av

(i) en angivelse i bokstdver av familjenam-
net eller det huvudsakliga namnet samt for-
namnet eller andranamnet eller, enligt den

I’adresse de la personne au nom de laquelle
cette communication est faite se situe sur le
territoire de cette Partie contractante et a
deux mois lorsque cette adresse se situe hors
du territoire de cette Partie contractante.

Reégle 5
Précisions relatives a la date de dépot

1) [Procédure a suivre lorsque les condit-
ions ne sont pas remplies| Si, au moment ou
elle est recue par l’office, la demande ne
remplit pas I’'une quelconque des conditions
applicables énoncées a larticle 5.1)a) ou
2)a), I’office invite a bref délai le déposant a
remplir cette condition dans un délai indiqué
dans I’invitation, qui est d’au moins un mois
a compter de la date de I’invitation lorsque
I’adresse du déposant se situe sur le territoire
de la Partie contractante intéressée et d’au
moins deux mois lorsque I’adresse du dépo-
sant se situe hors du territoire de la Partie
contractante intéressée. Le fait de se con-
former a D’invitation peut étre soumis au
paiement d’une taxe spéciale. Méme si
I’office n’envoie pas ladite invitation, cela est
sans effet sur les conditions en question.

2) [Date de dépot en cas de rectification] Si,
dans le délai indiqué dans I’invitation, le
déposant se conforme a I’invitation visée a
I’alinéa 1) et acquitte toute taxe spéciale exi-
gée, la date de dépot est la date a laquelle
I’office a regu toutes les indications et tous
les ¢léments exigés qui sont mentionnés a
I’article 5.1)a) et a laquelle, lorsqu’il y a lieu,
les taxes exigées qui sont visées a I’article
5.2)a) ont été payées a I’office. Sinon, la de-
mande est considérée comme n’ayant pas été
déposee.

Reégle 6
Preécisions relatives aux communications

1) [Indications accompagnant la signature
de communications sur papier] Toute Partie
contractante peut exiger que la signature de
la personne physique qui signe soit accom-
pagnée

i) de I’indication en lettres du nom de fa-
mille ou du nom principal et du ou des
prénoms ou noms secondaires de cette per-
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ifrdgavarande personens val, det eller de
namn som denne vanligen anvénder;

(i) en uppgift om den egenskap i vilken den
personen har gjort underskriften, om inte
denna egenskap ar uppenbar fran en lasning
av kommunikationen.

(2) [Dag for underskifi] Varje fordragsslu-
tande part far kréva att underskriften ska &t-
foljas av en angivelse av den dag d& under-
skriften verkstélldes. Om en sédan angivelse
krdavs men inte har inkommit, ska den dag da
underskriften ska anses ha verkstéllts vara
den dag dd kommunikationen med under-
skriften togs emot av myndigheten eller, om
den fordragsslutande parten tillater detta, da-
gen fore den sistndmnda dagen.

(3) [Underskrift vid kommunikation pad
papper] 1 fall dd& en kommunikation till en
fordragsslutande parts myndighet har getts in
i pappersform och en underskrift krévs, géller
att den ifrdgavarande fordragsslutande parten

(i) ska, med forbehéll for vad som anges i
(ii1), godta en handskriven underskrift,

(i1) fér i stdllet for en handskriven under-
skrift, godta andra former for underskrift,
sasom en tryckt eller stdmplad underskrift,
eller bruk av ett sigill/en stimpel eller en eti-
kett med streckkod,

(iii) far, om den fysiska person som under-
tecknar en kommunikation dr medborgare i
en fordragsslutande part och denna persons
adress finns pa den fordragsslutande partens
omréde eller om den juridiska person pa vars
vagnar kommunikationen dr undertecknad ar
bildad enligt dess lag och har antingen sitt
hemvist eller en reell och faktisk industriell
eller kommersiell verksamhet pa dess om-
rade, kriva att ett sigill/en st&mpel ska an-
vindas i stillet for en handskriven under-
skrift.

(4) [Underskrift pa kommunikation i pap-
persform som ges in i elektronisk form| En
fordragsslutande part som godtar att kommu-
nikation pé papper ges in i elektronisk form
ska anse sddan kommunikation som under-
skriven om en grafisk framstillning av en
underskrift som den fordragsslutande parten
godtar enligt paragraf (3) finns anbringad pa
kommunikationen i den form den har tagits
emot.

sonne ou, lorsque ladite personne le préfére,
du ou des noms qu’elle utilise habituelle-
ment;

i) de I’indication de la qualité en laquelle
cette personne a signé, lorsque cette qualité
ne ressort pas clairement a la lecture de la
communication.

2) [Date de la signature] Toute Partie con-
tractante peut exiger qu’une signature soit
accompagnée de D’indication de la date a
laquelle la signature a ¢été apposée.
Lorsqu’une telle indication est exigée mais
n’est pas fournie, la date a 1aque11e la signa-
ture est réputée avoir été apposee est la date a
laquelle la communication qui porte la signa-
ture a été regue par l'office ou, si la Partie
contractante le permet, une date antérieure a
cette derniére date.

3) [Signature d’'une communication sur pa-
pier] Lorsqu’une communication a 1’office
d’une Partie contractante est faite sur papier
et qu’une signature est requise, cette Partie
contractante

i) doit, sous réserve du point iii), accepter
une signature manuscrite;

ii) peut permettre, en lieu et place d’une
signature manuscrite, [’utilisation d’autres
formes de 51gnature telles qu’une signature
imprimée ou apposée au moyen d’un timbre,
ou I’utilisation d’un sceau ou d’une étiquette
portant un code a barres;

iii) peut exiger, lorsque la personne phy-
sique qui signe la communication est ressor-
tissante de ladite Partie contractante et
qu’elle a son adresse sur le territoire de cel-
leci, ou lorsque la personne morale au nom
de laquelle la communication est signée est
constituée dans le cadre de la législation de
ladite Partie contractante et a un domicile ou
un établissement industriel ou commercial ef-
fectif et séricux sur le territoire de celle-ci,
qu’un sceau soit utilisé en lieu et place d’une
signature manuscrite.

4) [Signature des communications sur pa-
pier déposées par des moyens de transmis-
sion électroniques] Une Partie contractante
qui prévoit le dépot de communications sur
papier par des moyens de transmission €lec-
troniques doit considérer une communication
ainsi transmise comme signée si la représen-
tation graphique d’une signature acceptée par
cette Partie contractante en vertu de I’alinéa
3) figure sur la communication ainsi regue.
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(5) [Originalet av en kommunikation i pap-
persform som har getts in i elektronisk form|
En fordragsslutande part som godtar att
kommunikation 1 pappersform ges i elektro-
nisk form fér krdva att originalet av en sddan
kommunikation ska ges in

(1) till myndigheten atfoljt av ett brev som
identifierar det tidigare ingivandet och

(ii) att detta ska ske inom en tidsfrist som ska
vara minst en ménad fran den dag d& myn-
digheten tog emot kommunikationen i
elektronisk form.

(6) [Bestyrkande av kommunikation i
elektronisk form] En fordragsslutande part
som godtar ingivande av kommunikation i
elektronisk form fér kréva att en sadan kom-
munikation ska bestyrkas genom ett system
for elektroniska bestyrkanden i enlighet med
vad som foreskrivs av den fordragsslutande
parten.

(7) [Dag for mottagande] Varje fordrags-
slutande part ska ha frihet att avgora enligt
vilka forutsdttningar mottagandet av en hand-
ling eller betalningen av en avgift ska anses
utgéra ett mottagande av eller en betalning
till myndigheten i fall d& handlingen verklig-
en togs emot eller betalningen gjordes till

(i) en avdelning eller ett lokalkontor hos
myndigheten,

(il) en nationell myndighet pd den for-
dragsslutande partens vidgnar om den for-
dragsslutande parten dr en mellanstatlig or-
ganisation som avses i artikel 26(1)(ii),

(ii1) ett officiellt postbefordringsforetag,

(iv) ett annat befordringsforetag eller ett
organ som anges av den fordragsslutande
parten,

(v) en annan adress dn de angivna adres-
serna till myndigheten.

(8) [Elektroniskt ingivande] Om en fordrags-
slutande part har meddelat foreskrifter om
ingivande av en kommunikation i elektronisk
form eller genom elektronisk overforing och
kommunikation har getts in pa detta sitt, ska,
med forbehéll for vad som anges i paragraf
(7), den dag da den fordragsslutande partens
myndighet tog emot en kommunikation i
denna form eller pé detta sétt utgora dagen

5) [Original d’une communication sur pa-
pier déposée par des moyens de transmission
électroniques] Une Partie contractante qui
prévoit le dépot de communications sur pa-
pier par des moyens de transmission élec-
troniques peut exiger que l’original d’une
communication ainsi transmise soit déposé

i) auprés de l’office, accompagné d’une
lettre permettant d’identifier cette transmiss-
ion antériecure, et
ii) dans un délai d’un mois au moins a comp-
ter de la date a laquelle I’office a regu la
communication par des moyens de transmiss-
ion électroniques.

6) [Authentification des communications
sous forme électronique]l Une Partie con-
tractante qui autorise le dépot de communica-
tions sous forme électronique peut exiger
qu’une communication ainsi déposée soit au-
thentifiée par un systéme d’authentification
¢lectronique qu’elle prescrit.

7) [Date de réception] Chaque Partie con-
tractante est libre de déterminer les circon-
stances dans lesquelles la réception d’un
document ou le paiement d’une taxe sont ré-
putés constituer respectivement la réception
du document par 1’office ou le paiement de la
taxe a I’office dans les cas ou le document a
¢été effectivement recu par, ou la taxe a été ef-
fectivement payée a,

i) une agence ou un bureau subsidiaire de
cet office,

ii) un office national agissant pour le
compte de I'office de la Partie contractante,
lorsque la Partie contractante est une organi-
sation intergouvernementale visée a I’article
26.1)ii),

iii) un service postal officiel,

iv) une entreprise d’acheminement du cour-
rier ou un organisme indiqués par la Partie
contractante,

v) une adresse autre que les adresses
désignées de I’office.

8) [Dépot électronique] Sous réserve de
I’alinéa 7), lorsqu’une partie contractante
prévoit le dép6t d’'une communication sous
forme électronique ou par des moyens de
transmission électroniques, la date a laquelle
I’office de cette partie contractante regoit la
communication déposée sous cette forme ou
par de tels moyens constitue la date de recep-
tion de cette communication.
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for mottagandet av kommunikationen.
Regel 7

Sdtt for identifikation av en ansokan utan an-
sokningsnummer

(1) [Sdtt for identifikation] Nar det kréavs att
en ansOkan ska identifieras genom dess an-
sOkningsnummer men nigot sddant nummer
annu inte har utférdats eller inte &r ként for
sokanden eller hans ombud, ska denna anso-
kan anses vara identifierad om f6ljande om-
standigheter anges:

(i) det tillfdlliga ans6kningsnummer som
kan ha tilldelats av myndigheten,

(i1) en kopia av ansokan, eller

(iii) en avbildning av mérket atf6ljd av en
uppgift om den dag da enligt vad sdkanden
eller ombudet kdnner till togs emot av myn-
digheten och det identifikationsnummer som
sOkanden eller ombudet kan ha givit till an-
sokan.

(2) [Forbud mot ytterligare krav] Ingen
fordragsslutande part far stélla upp ytterligare
krav &n vad som anges i paragraf (1) med av-
seende pa att en ansokan ska kunna identifie-
ras i fall dd dess ansokningsnummer &nnu
inte har blivit utfdrdat eller inte dr ként for
sokanden eller hans ombud.

Regel 8

Detaljer rérande varaktighet och fornyelse

Vid tillimpningen av artikel 13(1)(c), ska
den tid under vilken en begidran om fornyelse
kan ges in och fornyelseavgiften betalas
borja minst sex méanader fore den dag da for-
nyelsen ska ske och sluta tidigast sex méana-
der efter denna dag. Om begiran om forny-
else och/eller avgifterna betalas efter den dag
dé fornyelsen ska ske, kan en fordragsslu-
tande part gora fornyelsen beroende av att en
tilldggsavgift betalas.

Regle 7

Moyens d’identifier une demande en
’absence de son numéro

1) [Moyens d’identification] Lorsqu’il est
exigé qu’une demande soit désignée par son
numéro et qu’elle n’a pas encore de numéro
ou que son numéro n’est pas connu du dépo-
sant ou de son mandataire, 1’indication ou la
remise de 1’un des éléments ci-apres est répu-
tée suffire a ’identification de cette deman-
de:

1) le numéro provisoire attribué le cas éché-
ant par I’office, ou

ii) une copie de la demande, ou

iii) une représentation de la marque, ac-
compagnée de I’indication de la date a la-
quelle, a la connaissance du déposant ou du
mandataire, ’office a recu la demande et
d’un numéro d’identification attribué¢ a la
demande par le déposant ou le mandataire.

2) [Interdiction d’autres conditions]
Aucune Partie contractante ne peut exiger
que des conditions autres que celles qui sont
énoncées a ’alinéa 1) soient remplies aux
fins d’identification d’une demande lorsque
celle-ci n’a pas encore de numéro ou que son
numéro n’est pas connu du déposant ou de
son mandataire.

Regle 8

Preécisions relatives a la durée et au re-
nouvellement

Aux fins de l’article 13.1)c), la période
pendant laquelle la requéte en re-
nouvellement peut étre présentée et la taxe de
renouvellement &tre payée commence au
moins six mois avant la date a laquelle le re-
nouvellement doit étre effectué et se termine
au plus tot six mois apres cette date. Si la
requéte en renouvellement est présentée ou si
les taxes de renouvellement sont acquittées
aprés la date a laquelle le renouvellement
doit étre effectué, toute Partie contractante
peut subordonner la recevabilité de la requéte
en renouvellement au paiement d’une sur-
taxe.
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Regel 9

Rdttsmedel vid underldatenhet att iaktta tids-
frister

(1) [Forutsdittmingar for forlingning av
tidsfrister enligt artikel 14(2)(i)] En fordrags-
slutande part som foreskriver mojlighet till
forlingning av en tidsfrist enligt artikel
14(2)(i) ska forldnga tidsfristen med en ska-
lig tid frdn dagen for ingivandet av begéran
om fornyelse och fér kréva att begiran

(i) ska innehalla en identifikation av den
part som framstiller begiran, det ifrdgava-
rande ansOknings- eller registreringsnumret
och den ifrdgavarande tidsfristen, och

(i1) ska ges in inom en tidsfrist som inte ska
vara kortare &n tvd ménader fran dagen for
utgangen av den ifragavarande tidsfristen.

(2) [Forutsdttningar for fortsatt handligg-
ning enligt artikel 14(2)(ii)] En fordragsslu-
tande part far kréva att begidran om fortsatt
handldggning enligt artikel 14(2)(ii)

(i) ska innehdlla en identifikation av den
part som framstiller begiran, det ifrdgava-
rande ansOknings- eller registreringsnumret
och den ifrdgavarande tidsfristen, och

(i) ska ges in inom en tidsfrist som inte ska
vara kortare &n tvd ménader fran dagen for
utgdngen av den ifrdgavarande tidsfristen.
Den handling som har underlatits ska fullfol-
jas inom samma tidsperiod eller, om den for-
dragsslutande parten s& foreskriver, tillsam-
mans med begéran.

(3) [Begdran om dterstdllande av rdttighet-
er enligt artikel 14(2)(iii)]

(a) En fordragsslutande part far kréva att
begdran om éterstdllande av réttigheter enligt
artikel 14(2)(iii) ska

(i) innehalla en identifikation av den part
som framstéller begdran, det ifrdgavarande
ansoknings- eller registreringsnumret och
den ifrdgavarande tidsfristen, och

(i1) ange omsténdigheter och bevisning till
stod for skilen for underlétenheten att iaktta
den ifrdgavarande tidsfristen.

(b) Begéran om aterstdllande av réttighet-
erna ska ges in till myndigheten inom en ska-
lig tidsfrist vars langd ska bestimmas av den
fordragsslutande parten frén dagen d& orsa-
ken till underlatenheten att iaktta den ifraga-

Reégle 9

Mesures de sursis en cas d’inobservation
d’un délai

1) [Conditions relatives a la prorogation
de délais en vertu de l'article 14.2)i)] Une
Partie contractante qui prévoit la prorogation
d’un délai selon D’article 14.2)i) proroge le
délai pour une durée raisonnable a compter
de la date de dépot de la requéte en prorogat-
ion et peut exiger que la requéte

i) contienne 1’indication de I’identité du re-
quérant, du numéro de la demande ou de
I’enregistrement en cause et du délai
considéré, et

ii) soit présentée dans un délai qui ne doit
pas étre inférieur a deux mois a compter de la
date d’expiration du délai considéré.

2) [Conditions relatives a la poursuite de la
procédure en vertu de ’article 14.2)ii)] Une
Partie contractante peut exiger que la requéte
en poursuite de la procédure visée a 1’article
14.2)ii)

i) contienne 1’indication de I’identité du re-
quérant, du numéro de la demande ou de
I’enregistrement en cause et du délai
considéré, et

i1) soit présentée dans un délai qui ne doit pas
étre inférieur & deux mois a compter de la
date d’expiration du délai considéré. L’acte
omis doit étre accompli dans le méme délai
ou, lorsque la Partie contractante le prévoit,
en méme temps que la présentation de la re-
quéte.

3) [Conditions relatives au rétablissement
des droits en vertu de [article 14.2)iii)]

a) Une Partie contractante peut exiger que
la requéte en rétablissement des droits visée a
’article 14.2)iii)

i) contienne 1’indication de I’identité du re-
quérant, du numéro de la demande ou de
I’enregistrement en cause et du délai
considéré, et

ii) indique les faits et les preuves a 1’appui
des raisons de I’inobservation du délai con-
sidéré.

b) La requéte en rétablissement des droits
doit étre présentée a I’office dans un délai ra-
isonnable, dont la durée est déterminée par la
Partie contractante, & compter de la date de la
suppression de la cause de I’inobservation du
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varande tidsfristen har undanrgjts. Den hand-
ling som har underlatits ska fullf6ljas inom
samma tidsperiod eller, om den fordragsslu-
tande parten sa foreskriver, tillsammans med
begiran.

(c) En fordragsslutande part far foreskriva
en langsta tid for uppfyllandet av forutsatt-
ningarna i punkterna (a) och (b) om minst
sex manader fran dagen for utgédngen av den
ifrdgavarande tidsfristen.

(4) [Undantag enligt artikel 14(3)] De un-
dantag som avses i artikel 14(3) utgors av sa-
dana fall av underlatenhet att iaktta en tids-
frist

(i) for vilken ett rittsmedel redan har gjorts
tillgéingligt enligt artikel 14(2);

(i) for ingivande av en begdran om ett
rittsmedel enligt artikel 14;

(iii) for betalning av en avgift;

(iv) for en atgird infor en instans for Gver-
klagande eller ett annat organ for 6verprov-
ning vilket har tillskapats inom myndighetens
ram;

(v) for en atgérd i en handldggning mellan
parter;

(vi) for ingivande av en forklaring som av-
ses 1 artikel 3(1)(a)(vii) eller en forklaring
som avses i artikel 3(1)(a)(viii);

(vii) for ingivande av en forklaring vilken
enligt fordragsslutande partens lag kan med-
fora en ny dag for ingivande av en ansdkan
som &r under handldggning;

(viii) for rattelse av eller tillagg till ett &bero-
pande av prioritet.

Regel 10

Villkor rorande en begdran om anteckning
om ett licensavtal eller rorande tilldgg till el-
ler upphorande av anteckningen av ett li-
censavtal.

(1) [Innehdllet i begdiran)

(a) En fordragsslutande part fér kréva att en
begdran om anteckning om ett licensavtal en-
ligt artikel 17(1) ska innehélla vissa eller alla
av foljande uppgifter eller element:

(i) innehavarens namn och adress;

(il) om innehavaren har ett ombud, detta
ombuds namn och adress;

(iii)) om innehavaren har en adress for del-
givning, denna adress;

délai considéré. L’acte omis doit étre accom-
pli dans le méme délai ou, lorsque la Partie
contractante le prévoit, en méme temps que
la présentation de la requéte.

c) Une Partie contractante peut prévoir,
pour le respect des conditions visées aux
sous-alinéas a) et b), un délai maximum qui
ne soit pas inférieur a six mois & compter de
la date d’expiration du délai considéré.

4) [Exceptions visées a [’article 14.3)] Les
exceptions visées a I’article 14.3) sont les cas
d’inobservation d’un délai

i) pour lequel une mesure de sursis a déja
¢été accordée en vertu de ’article 14.2),

ii) pour la présentation d’une requéte en
mesure de sursis en vertu de 1’article 14,

iii) pour le paiement d’une taxe de re-

nouvellement,
iv) pour I’accomplissement d’un acte devant
une commission de recours ou tout autre or-
gane de réexamen constitué¢ dans le cadre de
I’office,

v) pour I’accomplissement d’un acte dans
une procédure inter partes,

vi) pour la remise de la déclaration visée a
I’article 3.1)a)vii) ou de la déclaration visée a
I"article 3.1)a)viii),

vii) pour la remise d’une déclaration qui,
conformément a la législation de la Partie
contractante, peut fixer une nouvelle date de
dépot pour une demande en instance, et
viii) pour la correction ou I’adjonction d’une
revendication de priorité.

Régle 10

Conditions relatives a la requéte en inscrip-
tion d 'une licence ou en modification ou ra-
diation de l'inscription d’'une licence

1) [Contenu de la requéte]

a) Une Partie contractante peut exiger que
la requéte en inscription d’une licence visée a
I’article 17.1) contienne une partie ou la to-
talité des indications ou éléments suivants:

i) le nom et I’adresse du titulaire;

ii) si le titulaire a un mandataire, le nom et
I’adresse de celui-ci;

iii) si le titulaire a fait élection de domicile,
le domicile élu;
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(iv) licenshavarens namn och adress;

(v) om licenshavaren har ett ombud, detta
ombuds namn och adress;
(vi) om licenshavaren har en adress for del-
givning, denna adress;

(vil) namnet pd den stat dir innehavaren
har medborgarskap, om han eller hon har na-
got medborgarskap, namnet pd den stat dér
licenshavaren har sitt hemvist, i forevarande
fall, och om tillimpligt, namnet pa den stat
dér licenshavaren har en reell och faktiskt in-
dustriell eller kommersiell verksambhet;

(viii) om innehavaren &r eller licenshavaren
ar en juridisk person, den juridiska personens
rattsliga stdllning och den stat, samt i fore-
kommande fall det omrade inom den staten,
enligt vars lag den ifrdgavarande juridiska
personen har bildats;

(ix) registreringsnumret for det mirke som
licensen avser;

(x) namnet pé de varor och/eller tjdnster for
vilka licensen har meddelats, grupperade en-
ligt klasserna 1 Niceklassificeringen, dar
varje grupp ska foregds av numret pa den
klass enligt denna klassificering som den
gruppen av varor eller tjanster hor till och
angivna i den ordning som klasserna foljer
enligt den angivna klassificeringen;

(xi) om licensen &r en exklusiv licens, en
icke-exklusiv licens eller en ensam licens;

(xii) 1 forekommande fall, att licensen endast
avser en del av det territorium som técks av
registreringen, tillsammans med en uttrycklig
uppgift rérande den delen av territoriet;

(xiii) varaktigheten av licensen.

(b) En fordragsslutande part far kriva att en
begidran om tillagg till eller upphdrande av
anteckningen om ett licensavtal enligt artikel
18(1) ska innehdlla vissa eller samtliga av
foljande upplysningar och uppgifter:

(1) de uppgifter som anges i led (i) till (ix)
under punkten (a);

(i) om tillagget eller upphorandet avser
nagon av de upplysningar eller uppgifter som
anges 1 punkten (a), karaktiren och omfanget
av det tilldgg eller det upphdrande som ska
antecknas.

(2) [Dokument till stod for anteckning av
ett licensavtal]

iv) le nom et I’adresse du preneur de li-
cence;

v) si le preneur de licence a un mandataire,
le nom et 1’adresse de celui-ci;

vi) si le preneur de licence a fait élection de
domicile, le domicile élu; ,

vii) s’il y a lieu, le nom d’un Etat dont le
preneur de licence est ressortissant, le nom
d’un Etat dans lequel le preneur de licence
est domicilié et le nom d’un Etat dans lequel
le preneur de licence a un établissement in-
dustriel ou commercial effectif et sérieux;

viii) lorsque le titulaire ou le preneur de li-
cence est une personne morale, la forme juri-
dique de cette personne morale ainsi que
I’Etat et, le cas échéant, la division territ-
oriale de cet Etat, dont la législation a servi
de cadre a la constitution de ladite personne
morale;

ix) le numéro d’enregistrement de la marque
qui fait I’objet de la licence;

x) les noms des produits ou des services
pour lesquels la licence estconcédée, groupés
selon les classes de la classification de Nice,
chaque groupe de produits ou de services
étant précédé du numéro de la classe de cette
classification a laquelle il appartient et étant
présent¢ dans l'ordre des classes de ladite
classification;

xi) le fait que la licence est une licence ex-
clusive, une licence non exclusive ou une li-
cence unique;

xii) le cas échéant, le fait que la licence ne
concerne qu’une partie du territoire visé par
I’enregistrement, avec une indication explic-
ite de cette partie du territoire;

xiii) la durée de la licence.

b) Une Partie contractante peut exiger que
la requéte en modification ou radiation de
I’inscription d’une licence visée a I’article
18.1) contienne une partie ou la totalité des
indications ou éléments suivants :

1) les indications mentionnées aux points i)
a ix) du sous-alinéa a),

ii) si la modification ou la radiation con-
cerne 1’'une des indications ou I’un des élé-
ments mentionnés au sous-alinéa a), la nature
et la portée de la modification ou radiation
dont I’inscription est demandée.

2) [Documents a [’appui de [’inscription
d’une licence]
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(a) En fordragsslutande part far krdva att en
begdran om anteckning om ett licensavtal
ska, enligt sokandens val, atf6ljas av ett av
foljande dokument,

(i) ett utdrag ur licensen vilket anger par-
terna och de rattigheter som har upplatits,
vilket ska vara bestyrkt av notarius publicus
eller ndgon annan behdrig offentlig myndig-
het sdsom varande en riktigt utdrag ur licen-
sen, eller

(i1) en icke bestyrkt forklaring avseende li-
censen vars innehall motsvarar det formuldr
for forklaring avseende en licens vilket ingar
1 tillimpningsforeskrifterna och vilken &r un-
dertecknad av bade innehavaren och licens-
havaren.

(b) Varje fordragsslutande part far kréva att
en deldgare som inte dr part i licensavtalet
ska ge sitt uttryckliga samtycke till licensen i
en handling som dr undertecknad av denne.

(3) [Dokument till stod for tilligg till en
anteckning om ett licensavtal)

(a) En fordragsslutande part fér kréva att en
begédran om tilldgg till en anteckning om en
licens ska, enligt sokandens val, atfoljas av
en av foljande handlingar:

(1) dokument som klargdr den begérda énd-
ringen av anteckningen om licensen, eller

(i) en icke bestyrkt forklaring avseende

tilldgg till licensen vars innehéll motsvarar
det formulédr for forklaring avseende tilligg
till licens vilket ingar i dessa tillampningsfo-
reskrifter och vilken &r undertecknad av sévil
innehavaren som licenshavaren.
(b) En fordragsslutande part far kriva att en
deldgare som inte dr part i licensavtalet ska
ge sitt uttryckliga samtycke till tilldgget till
licensen i en handling som &r undertecknad
av denne.

(4) [Dokument till stod for upphérande av
en anteckning om en licens] En fordragsslu-
tande part far kriava att en begiran om uppho-
rande av en anteckning om en licens ska, en-
ligt sokandens val, atf6ljas av en av foljande
handlingar:

(i) dokument som klargér det begérda upp-
horandet av anteckningen om licensen,

(i1) en icke bestyrkt forklaring avseende upp-
horande av en licens vars innehall motsvarar
innehéllet i det formuldr avseende uppho-
rande av licens som ingér i dessa tillamp-
ningsforeskrifter och vilken dr undertecknad
av savil innehavaren som licenshavaren.

a) Une Partie contractante peut exiger que
la requéte en inscription d’une licence soit
accompagnée, au choix du requérant, de 'un
des ¢léments suivants :

1) un extrait du contrat de licence indiquant
les parties et les droits concédés, certifié con-
forme a 1’original par un officier public ou
toute autre autorité publique compétente, ou

ii) une déclaration de licence non certifiée
conforme, dont le contenu correspond au
formulaire de déclaration de licence qui fig-
ure dans le présent réglement d’exécution, et
signée a la fois par le titulaire et le preneur de
licence.

b) Toute Partie contractante peut exiger
qu’un cotitulaire qui n’est pas partie au con-
trat de licence consente expressément a la li-
cence dans un document signé par lui.

3) [Documents a !’appui d’une modifica-
tion de l'inscription d’une licence]

a) Une Partie contractante peut exiger que
la requéte en modification de 1’inscription
d’une licence soit accompagnée, au choix du
requérant, de I’un des éléments suivants:

i) des picces a I’appui de la modification
demandée de I’inscription de la licence, ou

ii) une déclaration de modification de li-
cence non certifiée conforme, dont le contenu
correspond a celui du formulaire de déclara-
tion de modification de licence prévu dans le
présent réglement d’exécution, signée a la
fois par le titulaire et le preneur de licence.

b) Toute Partie contractante peut exiger
qu’un cotitulaire qui n’est pas partie au con-
trat de licence consente expressément a la
modification de la licence dans un document
signé par lui.

4) [Documents a l'appui d'une radiation de
Uinscription d’une licence] Une Partie
contractante peut exiger que la requéte en ra-
diation de I’inscription d’une licence soit ac-
compagnée, au choix du requérant, de 1’un
des ¢léments suivants :

i) des pieces a I’appui de la radiation de-
mandée de I’inscription de la licence, ou
i1) une déclaration de radiation de licence non
certifiée conforme, dont le contenu corre-
spond a celui du formulaire de déclaration de
radiation de licence prévu dans le présent
réglement d’exécution, signée a la fois par le
titulaire et le preneur de licence.
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Bilagor
Parallelltext

Lag

om indring av firmalagen

I enlighet med riksdagens beslut

dndras 1 firmalagen (128/1979) 18 § 3 och 4 mom., 20 och 21 §, av dem 18 § 3 och 4 mom.

samt 20 § sddana de lyder i lag 110/2013, och

fogas till 18 §, sddan den lyder delvis dndrad i lag 110/2013, ett nytt 5 mom., till 19 § nya 3
och 4 mom. och till lagen en ny 20 a § som foljer:

Gillande lydelse

Forbudstalan far foras av var och en som
lider forfdng av firman eller dess anvindning.
I de fall som avses i 1 mom. fér talan dven
foras av en myndighet som arbets- och nd-
ringsministeriet bestdmmer samt av en sam-
manslutning som bevakar de berdrda na-
ringsidkarnas intressen.

Talan om att doma ut vite far foras av den pa
vars yrkande forbudsdomen har meddelats
samt, om forbudsdomen har meddelats med
stod av 1 mom., dven av en myndighet som
arbets- och ndringsministeriet bestdmmer.

Foreslagen lydelse

Forbudstalan far foras av var och en som
lider forfdng av firman eller dess anvindning.
I de fall som avses i 1 mom. far talan dven
foras av en sammanslutning som bevakar de
berdrda néringsidkarnas intressen.

Talan om att doma ut vite far foras av den
pa vars yrkande forbudsdomen har medde-
lats.

Bestdmmelser om forbud mot anvéndning
av en firma som gor intrdng i ensamrétt till
varumérke finns i 62 § i varumirkeslagen ( /

Registrering av firma kan pd den grund
som anges i 1 eller 2 mom. hdvas helt eller
till den del som det finns ett hinder for regi-
strering.

Vid tillimpningen av 2 mom. 3 punkten
beaktas inte sddan anvéndning av firman som
har skett inom tre ménader fore det att anso-
kan om hdvande gjordes eller talan om hi-
vande vicktes, om forberedelserna for bruket
inleddes forst efter det att innehavaren av
firman hade fatt kinnedom om att en ansdkan
eller talan om hiavande kan goras.
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Gillande lydelse
20§

Talan om hévande av en registrering fér fo-
ras av var och en som lider forfang av regi-
streringen. Talan far foras dven av en myn-
dighet som arbets- och ndringsministeriet be-
stammer och av en sammanslutning som av-
ses 1 18 § 3 mom., om inte talan grundar sig
pa 10 § 2—4 punkten.

21§

Foreslagen lydelse
20§

Talan om hédvande av en registrering av
firma far foras av var och en som lider for-
fing av registreringen. Talan far foras dven
av en sammanslutning som avses i 18 § 3
mom., om inte talan grundar sig pa 10 § 24
punkten.

Den som lider forfang av registreringen far
ansoka om hdvande av registreringen av
firma hos registermyndigheten pa den grund
som avses i 19 § 2 mom. 3 punkten. Regis-
termyndigheten ska dock inte ta upp ansdkan
till provning, om ett mal som géller samma
firma &r anhdngigt mellan samma parter i
domstol.

Handldggningen av en ansokan som géller
hévande av firma forfaller hos registermyn-
digheten, om ett mél som géller samma firma
blir anhédngigt mellan samma parter vid en
domstol.

En talan om hdvande av firma tas inte upp
till prévning vid domstol, om det med anled-
ning av en i 2 mom. avsedd ansdkan mellan
samma parter som géller samma firma har
meddelats ett beslut i vilket dndring sokts och
drendet dnnu inte avgjorts genom ett avgo-
rande som vunnit laga kraft.

Om en ansdkan eller talan om hévande av
firma har avgjorts genom ett avgérande som
vunnit laga kraft, tas en ny ansdkan eller ta-
lan om hévande inte upp till provning, om
drendet géller samma parter, samma firma,
samma yrkande och samma grunder, utom
om forhéllandena har foréndrats visentligt.

20a§

Registermyndigheten avgor ett i 20 § 2
mom. avsett drende om hdvande av registre-
ring pé basis av ansokan och de yttranden
som getts med anledning av ansdkan. Om in-
nehavaren av firman inte har gett nagot ytt-
rande i drendet, hévs registreringen i enlighet
med ansdkan, om inte ansdkan dr uppenbart
ogrundad.

21§
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Gillande lydelse

Sedan dom om hédvande av registrering
vunnit laga kraft, skall registermyndigheten
avfora firman ur registret. Domstol kan dock
forordna, att firman far finnas i registret d&nda
till utgdngen av en skélig tid for anmdlan av
ny firma till registret.

Foreslagen lydelse

Nér en dom eller ett avgérande om ha-
vande av registrering av firma vunnit laga
kraft, ska registermyndigheten avfora firman
ur registret. Registermyndigheten eller dom-
stolen kan dock forordna att firman féar finnas
iregistret dnda till utgdngen av en skélig tid.

Denna lag trdder i kraft den 20 . I fraga
om firmor som registrerats fore ikrafttrdadan-
det av denna lag ska lagens 19 § 3 mom. och
20 § 2 mom. dock bérja tilldmpas forst ndr
tvd dr forflutit fran ikrafttrddandet. En inne-
havare av en firma som registrerats fore
ikrafttrddandet av denna lag kan inom tvd dar
fran ikrafttridandet avgifisfritt anmdla en
precisering av verksamhetsomrddet for regi-
strering i handelsregistret.

Lag

om indring av 49 kap. 2 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

dndras 1 strafflagen (39/1889) 49 kap. 2 § 1 mom., sédant det lyder i lag 617/2016, som fol-

jer:
Gillande lydelse
49 kap

Om krinkning av vissa immateriella rit-
tigheter

28
Brott mot industriell rdttighet

Den som i strid med varumérkeslagen
(7/1964), patentlagen (550/1967), monster-
rattslagen (221/1971), lagen om ensamritt till
kretsmonster ~ for  integrerade  kretsar
(32/1991), lagen om nyttighetsmodellritt
(800/1991) eller lagen om véxtforadlarratt
(1279/2009) och sa att garningen ar dgnad att
asamka innehavaren av den krinkta rétten

Féreslagen lydelse
49 kap.

Om krinkning av vissa immateriella rit-
tigheter

28
Brott mot industriell rdttighet

Den som i strid med varumérkeslagen ( /
), patentlagen (550/1967), monsterrittslagen
(221/1971), lagen om ensamritt till krets-
monster for integrerade kretsar (32/1991), la-
gen om nyttighetsmodellratt (800/1991), la-
gen om vaxtforadlarritt (1279/2009), Euro-
paparlamentets och rddets forordning (EU)
2017/1001 om EU-varumdrken eller rddets
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Gillande lydelse

betydande ekonomisk skada, gor intréng i

1) ensamritten till ett varumairke,

2) den ensamrétt som ett patent medfor,
3) en monsterrétt,
4) en ratt till en kretsmodell,
5) en nyttighetsmodellratt eller
6) en vaxtforadlarritt,
ska for brott mot industriell rdttighet ddmas
till boter eller fangelse 1 hogst tva ar.

Foreslagen lydelse

forordning (EG) nr 6/2002 om gemenskaps-
Jformgivning och sa att gdrningen 4r dgnad att
asamka innehavaren av den krinkta ritten
betydande ekonomisk skada, gor intrang i

1) ensamritten till ett varumérke enligt va-
rumdrkeslagen ( / ),

2) ensamrdtten till ett EU-varumdrke enligt
Europaparlamentets och rddets forordning
(EU) 2017/1001 om EU-varumdrken,

3) ensamrdtten till gemenskapsformgivning
enligt rddets forordning (EG) nr 6/2002 om
gemenskapsformgivning,

4) den ensamrétt som ett patent medfor,

5) en monsterritt,

6) en ratt till en kretsmodell,

7) en nyttighetsmodellratt eller

8) en vaxtforadlarritt,

ska for brott mot industriell rdttighet do-
mas till boter eller fingelse i hogst tva ar.

Denna lag trdder i kraft den 20 .

Lag

om indring av 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut

dndras 1 lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013) 6 § 1 mom. 5 och 6 punkten och
fogas till 6 § 1 mom. en ny 7 punkt som foljer:

Gidllande lydelse
6§

Sokande av dndring i Patent- och registersty-
relsens beslut i drenden som gdller industri-
ella rdttigheter och i handelsregisterdrenden

Andring i Patent- och registerstyrelsens be-
slut far sokas genom besvar hos marknads-
domstolen pa det sitt som foreskrivs i for-
valtningsprocesslagen (586/1996), néir genom
beslutet har

5) avgjorts en ansdkan om registrering av

Foreslagen lydelse
6§

Sokande av dndring i Patent- och registersty-
relsens beslut i drenden som gdller industri-
ella rdttigheter och i handelsregisterdrenden

Andring i Patent- och registerstyrelsens be-
slut far sokas genom besvar hos marknads-
domstolen pa det sitt som foreskrivs i for-
valtningsprocesslagen (586/1996), néir genom
beslutet har

5) avgjorts ett drende som giller varu-
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Gillande lydelse

varumérke eller kollektivmirke eller nagot
annat drende som géller varumérke eller kol-
lektivmarke,

6) vigrats registrering av en anmdélan till
handelsregistret.

Foreslagen lydelse

mdrke, kollektivmdrke, kontrollmdrke eller
internationell registrering,

6) vigrats registrering av en anmdélan till
handelsregistret,

7) avgjorts en ansdkan om hdvning av regi-
Strering av firma.

Denna lag trider i kraft den 20 .

1 fraga om sokande av dndring i beslut som
Patent- och registerstyrelsen har fattat fore
ikrafttrddandet av denna lag tillimpas de be-
stammelser som gdllde vid ikrafttrddandet.

Lag

om fndring av lagen om ritteging i marknadsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

upphdvs 1 lagen om rattegang i marknadsdomstolen (100/2013) 1 kap. 4 § 1 mom. 8 punkten

och

dndras 1 kap. 4 § 1 mom. 7 och 12 punkten samt 4 kap. 24 § 2 mom. som foljer:

Gidllande lydelse
1 kap

Allménna bestimmelser

4§

Madl och drenden som giller industriella rdit-
tigheter och upphovsriditt

Marknadsdomstolen handldgger som mal
och drenden som giller industriella réttighet-
er och upphovsritt de mal och drenden som
hor till dess behorighet enligt

7) varumérkeslagen (7/1964),

8) lagen om kollektivmdrken (795/1980),

12) lagen om patent- och registerstyrelsen
(575/1992),

Foreslagen lydelse
1 kap.
Allménna bestimmelser

438

Mal och drenden som giller industriella rdit-
tigheter och upphovsriditt

Marknadsdomstolen handldgger som mal
och drenden som giller industriella réttighet-
er och upphovsritt de mal och drenden som
hor till dess behdrighet enligt

7) varumdérkeslagen ( / ),

(upphévs)

12) lagen om Patent- och registerstyrelsen
(578/2013),



RP 201/2018 rd

Gillande lydelse

4 kap

Handléiggning av mal och drenden som
giller industriella réittigheter och upp-
hovsritt

24§

Europeiskt patent och skyddssystemen for in-
dustriella réttigheter inom Europeiska un-
ionen

Bestdmmelser om handldggningen av ett
tvistemdl eller ansokningsdrende som géller
gemenskapsformgivning eller ett gemen-
skapsvarumérke och som hor till marknads-
domstolen finns i radets forordning (EG) nr
6/2002 om gemenskapsformgivning och ra-
dets forordning (EG) nr 207/2009 om ge-
menskapsvarumérken. P4 handlaggningen av
dessa mél och drenden i marknadsdomstolen
tillimpas dessutom 1 tillimpliga delar vad
som foreskrivs i 17, 18 och 20 § samti 21 § 2
mom.

Foreslagen lydelse

4 kap.

Handléiggning av mal och drenden som
giller industriella réittigheter och upp-
hovsritt

24 §

Europeiskt patent och skyddssystemen for in-
dustriella réttigheter inom Europeiska un-
ionen

Bestdmmelser om handldggningen av ett
tvistemdl eller ansdkningsdrende som géller
gemenskapsformgivning eller ett EU-
varumdrke och som hor till marknadsdomsto-
len finns i radets forordning (EG) nr 6/2002
om gemenskapsformgivning och i Europa-
parlamentets och rddets forordning (EU)
2017/1001 om EU-varumdrken. Pa hand-
laggningen av dessa mal och drenden i mark-
nadsdomstolen tillimpas dessutom vad som
foreskrivs i 17, 18 och 20§ samt i 21§ 2
mom.

Denna lag trider i kraft den 20 .

Lag

om findring av 1 § i lagen om sékerstillande av bevisning i tvistemal som giller immateriella
rittigheter

I enlighet med riksdagens beslut

dndras 1 lagen om sékerstéllande av bevisning i tvistemél som géller immateriella rattigheter
(344/2000) 1 § 1 mom. 5 och 8 punkten som foljer:

Gillande lydelse

Féreslagen lydelse
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1§ 1§
Tilldmpningsomrade Tilldmpningsomrade
I denna lag bestims om sékerstillande av I denna lag bestims om sékerstéllande av

bevisning i tvistemal som baserar sig pad bevisning i tvistemal som baserar sig pa
kriankning av de immateriella réittigheter som krinkning av de immateriella réttigheter som

regleras i foljande lagar: regleras i foljande lagar:
5) varumirkeslagen (7/1964), 5) varumirkeslagen ( / ),
8) lagen om vaxtforadlarratt (789/1992). 8) lagen om vaxtforadlarratt (1279/2009),

Denna lag trdder i kraft den 20 .
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Lag

om indring av monsterrittslagen

I enlighet med riksdagens beslut

dndras 1 monsterrittslagen (221/1971) 35 §,35a § 1, 2, 4 och 5 mom., 37 § 2 mom. och 43
a § 1 mom., sddana de lyder, 35 § i lag 718/1995, 35 a § 1 och 5 mom. i lag 685/2006, 35 a § 2
och 3 mom. samt 43 a § 1 mom. i lag 109/2013 samt 37 § 2 mom. i lag 862/2012, och

fogas till lagen en ny 35 b § som foljer:
Gidllande lydelse
35§

Om nédgon gor intrdng i monsterratt, kan
domstolen forbjuda honom att fortsitta eller
upprepa handlingen.

Den som uppsdtligen gor intrdng i mons-
terrdtt skall, om inte géirningen skall bestraf-
fas som ett brott mot industriell rdttighet en-
ligt 49 kap. 2 § strafflagen, for monsterrditts-
forseelse domas till boter.

Allmén dklagare far inte vicka atal for
monsterrdttsforseelse, om inte mdlsdganden
har anmdlt brottet till atal.

352§

Nér domstolen behandlar talan enligt 35 §
1 mom. kan den pa yrkande av innehavaren
av en monsterritt vid vite forordna att admi-
nistratoren av en sdndare, server eller ndgon
annan sédan anordning eller ndgon annan
tjénstelevererande mellanhand avbryter den
anvindning som péstds gora intrdng i mons-
terrdtten (foreldggande om avbrytande), om
det inte kan anses oskiligt med hénsyn till
rattigheterna for den person som pastas gora
intrdng 1 monsterritten eller med hénsyn till
mellanhinders eller monsterrittsinnehava-
rens rattigheter.

Innan talan enligt 35 § 7 mom. vicks kan
domstolen pa ansdkan av innehavaren av
monsterritten meddela ett foreliggande om
avbrytande, om det finns forutsittningar for
det enligt 1 mom. och om det 4r uppenbart att
monsterréttsinnehavarens réttigheter annars
allvarligt aventyras. Domstolen ska ge den

Foreslagen lydelse
35§

Om ndgon gor intrdng i monsterritt enligt
denna lag eller i ensamridtt till gemenskaps-
Jformgivning enligt rddets forordning (EG) nr
6/2002 om gemenskapsformgivning, kan
domstolen forbjuda honom eller henne att
fortsdtta eller upprepa handlingen.

352§

Nér domstolen behandlar talan enligt 35 §
kan den pé yrkande av innehavaren av en
monsterrétt vid vite forordna att administra-
toren av en séndare, server eller ndgon annan
sddan anordning eller ndgon annan tjanstele-
vererande mellanhand avbryter den anvénd-
ning som pastds gora intrdng i monsterritten
(foreldggande om avbrytande), om det inte
kan anses oskéligt med héansyn till rittighet-
erna for den person som péstds gora intrang i
monsterrétten eller med hénsyn till mellan-
hénders eller monsterréttsinnehavarens rét-
tigheter.

Innan talan enligt 35 § vécks kan domsto-
len pad ansokan av innehavaren av en mdns-
terrdtt meddela ett foreliggande om avbry-
tande, om det finns forutséttningar for det en-
ligt 1 mom. och om det dr uppenbart att
monsterréttsinnehavarens réttigheter annars
allvarligt aventyras. Domstolen ska ge den
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Gillande lydelse

mot vilken forelaggande begérs och den som
pastds gora intrdng i monsterritten tillfalle att
bli horda. Delgivning till den mot vilken ett
foreldggande har sokts kan ske per post, tele-
fax eller elektronisk post.

Ett foreliggande om avbrytande som med-
delats med stdd av denna paragraf far inte
dventyra tredje mans ritt att sdnda och ta
emot meddelanden. Ett foreldggande om av-
brytande trader i kraft nir sokanden stiller en
saddan sdkerhet hos utméitningsmannen som
avses 1 8 kap. 2 § 1 utsdkningsbalken
(705/2007). Bestdmmelser om mojligheten
att befrias frén att stélla sékerhet finns i 7
kap. 7 § i rittegangsbalken. Ett foreldggande
om avbrytande som meddelats med stod av 2
eller 3 mom. forfaller om inte talan enligt 35
§ I mom. vicks i domstol inom en ménad
fran det att foreldggandet meddelades.

Den som begirt foreldggande om avbry-
tande skall ersitta den som meddelats fore-
laggandet liksom ocksd den som pastas ha
gjort intrang for den skada som orsakas av att
foreldggandet verkstills samt for kostnaderna
1 drendet, om talan enligt 35 § / mom. forkas-
tas eller avvisas utan provning eller om be-
handlingen av drendet avskrivs som en foljd
av att kdranden atertagit talan eller uteblivit
fran rdtten. Samma géller om foreldggandet
om avbrytande aterkallas med stod av 3
mom. eller forfaller med stod av 4 mom. Nar
en talan om erséttning av skada och kostna-
der vicks skall 7 kap. 12 § i rittegdngsbalken
iakttas.

Foreslagen lydelse

mot vilken forelaggande begirs och den som
pastds gora intrdng i monsterritten tillfalle att
bli horda. Delgivning till den mot vilken ett
foreldggande har sokts kan ske per post, tele-
fax eller e-post.

Ett foreliggande om avbrytande som med-
delats med stdd av denna paragraf far inte
dventyra tredje mans ritt att sdnda och ta
emot meddelanden. Ett foreldggande om av-
brytande trader i kraft ndr sokanden stéiller en
saddan sdkerhet hos utmitningsmannen som
avses i 8 kap. 2 § 1 utsokningsbalken
(705/2007). Bestdmmelser om mojligheten
att befrias fran att stilla sdkerhet finns i 7
kap. 7 § i rittegangsbalken. Ett foreldggande
om avbrytande som meddelats med stod av 2
eller 3 mom. forfaller, om inte talan enligt 35
§ vicks 1 domstol inom en manad frén det att
foreldggandet meddelades.

Den som begirt foreliggande om avbry-
tande ska ersdtta den som meddelats foreldg-
gandet liksom ocksa den som pastés ha gjort
intrang for den skada som orsakas av att fore-
laggandet verkstélls samt for kostnaderna i
drendet, om talan enligt 35 § forkastas eller
avvisas utan provning eller om behandlingen
av drendet avskrivs som en foljd av att ka-
randen atertagit talan eller uteblivit fran rét-
ten. Detsamma géller om foreldggandet om
avbrytande aterkallas med stod av 3 mom. el-
ler forfaller med stdd av 4 mom. Nér en talan
om erséttning av skada och kostnader vécks
ska 7 kap. 12 § i rittegangsbalken iakttas.

35b§

Den som uppsétligen gor intrdng i monster-
ratt enligt denna lag eller i ensamritt till ge-
menskapsformgivning enligt radets forord-
ning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsform-
givning ska, om girningen inte utgér brott
mot industriell réttighet enligt 49 kap. 2 § i
strafflagen, for ménsterrdttsforseelse domas
till béter.

Aklagaren far viicka atal for i 1 mom. av-
sedd monsterrittsforseelse endast om malsa-
ganden anméler brottet till atal.
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Gillande lydelse

Egendom som avses i 1 mom. kan tas i be-
slag, nér det kan antas att ett brott som ndmns
149 kap. 2 § i strafflagen eller 35 § i denna
lag har begétts. Hdrvid ska iakttas vad som i
tvangsmedelslagen (806/2011) foreskrivs om
beslag.

43 a §

Atal for ett sddant brott mot industriell rit-
tighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen som gor
intrdng 1 en monsterrdtt samt atal for en
monsterrittsforseelse som avses i 35 § 2
mom. och ett brott som avses i 40 § 1 denna
lag handlaggs i Helsingfors tingsrétt.

Foreslagen lydelse

Egendom som avses i 1 mom. kan tas i be-
slag, nér det kan antas att ett brott som avses
1 49 kap. 2 § i strafflagen eller en ménster-
rdttsforseelse som avses i 35 b § i denna lag
har begatts. Vad som i tvingsmedelslagen
(806/2011) foreskrivs om beslag ska da iakt-

tas.

43 a §

Atal for ett sddant brott mot industriell rit-
tighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen som gor
intrdng i en monsterrdtt samt atal for en
monsterrattsforseelse som avses 1 35 b § och
ett brott som avses i 40 § i denna lag hand-
laggs i Helsingfors tingsrétt.

Denna lag trdder i kraft den 20 .
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Forordningsutkast

Varumirkesforordning

I enlighet med statsradets beslut foreskrivs med stéd av 30 § 2 mom. och 44 § mom. i varu-
markeslagen ( / ):

1§
Andringsbegiiranden

En till Patent- och registerstyrelsen riktad begidran om dndring av varumérkesansokan eller
registreringen ska innehalla

1) identifikationsuppgifter for den som framfor begéran,

2) ansokningsnummer for den varumérkesansokan eller registreringsnummer for det varu-
mérke som begéran avser,

3) en forteckning 6ver de varor eller tjdnster som begéran giller, om begiran inte giller
samtliga varor eller tjédnster som varumérkesansokan eller registreringen omfattar, och

4) den dndring som sdkanden dnskar ska antecknas i varumérkesregistret.

Om det &r fraga om éndring av tecknet i enlighet med 25 § 1 varumérkeslagen, ska till begé-
ran fogas eni 16 § 2 mom. 3 punkten i den lagen avsedd beskrivning av tecknet.

28
Anteckning av éverldtelse i varumdrkesregistret

En till Patent- och registerstyrelsen riktad begidran om anteckning av dverlételse i varumaér-
kesregistret i enlighet med 38 § 1 mom. i varumérkeslagen ska innehélla

1) identifikationsuppgifter for den som framfor begéran om registeranteckning,

2) forvarvarens identifikationsuppgifter,

3) uppgift om det varumérke eller den varuméarkesansékan som overlatits,

4) en forteckning over de varor eller tjénster som Overlételsen géller,

5) den dag dé overlatelsen trdder i kraft,

6) dokument som bevisar dverlatelsen,

7) forvdrvarens samtycke till anteckning av dverlatelsen, om anteckning av dverlatelsen be-
gérs av ndgon annan an forvarvaren,

8) utredningar och eventuella stadgar i enlighet med 81 § 1 mom. i varumarkeslagen, om
overlatelsen géller ansdkan om eller registrering av kollektiv- eller kontrollmérke,

9) ett bevis enligt 29 § 3 mom. i varumirkeslagen, om det behdvs, och

10) identifikationsuppgifter for forvérvarens ombud, om forvérvaren inte har hemvist inom
Europeiska ekonomiska samarbetsomradet i enlighet med 28 § 2 mom. i varumarkeslagen.

38
Anteckning av pantsdttning i varumdrkesregistret

En till Patent- och registerstyrelsen riktad begéran om anteckning av pantséttning i varumér-
kesregistret i enlighet med 40 § 1 mom. i varumarkeslagen ska innehélla

1) identifikationsuppgifter for den som framfor begidran om registeranteckning,

2) panthavarens identifikationsuppgifter,

3) uppgift om vilket varumaérke eller vilken varumirkesansdkan pantsittningen avser,

4) den dag da pantsdttningen trdder i kraft, och

5) ett skriftligt pantséttningsavtal.
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48
Anteckning av licens i varumdrkesregistret

En till Patent- och registerstyrelsen riktad begidran om anteckning av licens i varumaérkesre-
gistret 1 enlighet med 43 § 1 mom. i varumirkeslagen ska innehalla

1) identifikationsuppgifter for den som framfor begéran om registeranteckning,

2) licenstagarens identifikationsuppgifter,

3) uppgift om vilket varumaérke eller vilken varumérkesansdkan licensen avser,

4) licensens giltighetstid; och

5) ett skriftligt licensavtal eller ndgot annat motsvarande dokument som visar att det avtalats
om licens, om licensen ar exklusiv eller begriansad, om den géller hela landet eller en del av
landet och om den avser samtliga varor eller tjanster som varumarket eller varumarkesansokan
omfattar eller en del av varorna eller tjénsterna.

5§
Faornyelse av registrering
En ansokan om fornyelse av registrering i pappersform i enlighet med 30 § 2 mom. i varu-
mérkeslagen ska innehélla
1) sokandens identifikationsuppgifter,

2) registernummer for det varumérke som ansdkan om fornyelse avser, och
3) de varu- och tjansteklasser som fornyas.

63§
Tkrafttradande

Denna forordning triader i kraft den 20 .
Denna forordning tillimpas pé ansdkningar och begiranden som anhingiggors efter forord-
ningens ikrafttrddande.

Helsingfors den 2018

Néringsminister Mika Lintili

Regeringssekreterare Nina Santaharju
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