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Regeringens proposition till Riksdagen med forslag till
lag om éindring av varumirkeslagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHALL

I denna proposition foreslas det att varu-
markeslagen skall dndras. De foreslagna &nd-
ringarna beror pa att Europeiska gemenska-
pen ansluter sig till Madridprotokollet och pa
de dndringar som gjorts i gemenskapens va-
rumirkesférordning till f6ljd av anslutning-
en.

I gemenskapens varumérkesférordning har
dndringar gjorts, vilka gor det mojligt for
gemenskapen att ansluta sig till Madridpro-
tokollet som géller internationell registrering
av varumirken. Till foljd av anslutningen
skall de bestimmelser som géller internatio-

241356

nell registrering samt gemenskapsvarumirke
i varumarkeslagen harmoniseras med gemen-
skapens varuméirkesforordning. Detta innebar
att en internationell registrering som designe-
rar gemenskapen far samma skydd i Finland
som en internationell registrering som desig-
nerar Finland.

Europeiska gemenskapens anslutning till
Madridprotokollet tridde i kraft den
1 oktober 2004. Lagen avses trdda i kraft s&
snart som mojligt efter det att den har anta-
gits och blivit stadfist.
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ALLMAN MOTIVERING

1. Inledning

I gemenskapens varumirkessystem som
skapades genom radets forordning om ge-
menskapsvarumérken (EG nr 40/94, nedan
gemenskapens varumirkesférordning) kan
sokanden genom en ansdkan, som skall 14m-
nas in till Europeiska gemenskapernas byra
for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken och monster) (nedan gemen-
skapsvaruméarkesbyrdn) fa ett varumérkes-
skydd som omfattar hela gemenskapen. An-
sokan tridder inte sirskilt i kraft nationellt,
utan en registrering hos gemenskapsvaru-
mirkesbyran ticker alla medlemsstater. Ett
registrerat gemenskapsvarumirke kan avtri-
das eller dess besittningsritt kan ga forlorad
endast sa att detta géller hela gemenskapens
omrade. Anvindningen av ett gemenskapsva-
rumérke kan forbjudas antingen sd att detta
giller gemenskapens hela territorium eller
lokalt.

Rédet gav den 27 oktober 2003 en forord-
ning (nr 1992/2003) om é&ndring av radets
forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsva-
rumérken for att genomfora Europeiska ge-
menskapens anslutning till protokollet till
Madridéverenskommelsen om den interna-
tionella registreringen av varumérken, anta-
get 1 Madrid den 27 juni 1989. Syftet med
dndringarna dr att mojliggora for gemenska-
pen att ansluta sig till protokollet av den
27 juni 1989 (Madridprotokollet) till &ver-
enskommelsen om den internationella regi-
streringen av varumirken (Madridoverens-
kommelsen) som ingicks i Madrid den
14 april 1891. Till férordningen fogades en
ny avdelning, som giller internationell regi-
strering av varumirken. De &ndringar som
gjorts i avdelningen trider i1 kraft samtidigt
som gemenskapen ansluter sig till Madrid-
protokollet. Gemenskapens anslutning tridde
1 kraft den 1 oktober 2004, varefter de som
ansoker om varumirken kan utnyttja det nya
systemet.

Gemenskapens varumirkessystem och det
internationella registreringssystemet enligt
Madridprotokollet kompletterar varandra.
Foretagen kan utnyttja fordelarna med ge-

menskapsvarumirket med stéd av Madrid-
protokollet och omviént. Efter anslutningen
kan gemenskapsvarumirket anvidndas som
grund for en internationell registrering och
innehavaren av en internationell registrering
har mojlighet att designera Europeiska ge-
menskapen i den internationella registrering-
en och ansoka om skydd enligt gemenska-
pens varuméirkessystem for sitt varumérke.
Sokanden kan ocksd ansoka direkt om ett
gemenskapsvarumirke och samtidigt om en
internationell registrering av varumairket.
Anslutningen mojliggér att prioritetsdagen
for varumirkesansokningar som de som an-
soker om gemenskapsvarumérke har ldmnat
in kan utnyttjas i en internationell registre-
ring. Systemet gor det ocksa mojligt att beak-
ta det foretrdde som existerande varumirken,
som grundas pa nationella registreringar, har
gven ndr ansokan giller en internationell re-
gistrering.

Andringarna i gemenskapens varumarkes-
forordning &r bindande och direkt tillampliga
i alla medlemsstater nédr de har trétt i kraft.
De kriver inte separat ikrafttridande natio-
nellt. For att Finlands varumérkeslag inte
skall kunna tolkas i strid med radets forord-
ning maste emellertid vissa bestimmelser i
varumérkeslagen @ndras.

2. Nuldge
2.1. Varumirkeslagen

Bestammelser om nationell registrering av
varumidrken finns i  varumirkeslagen
(7/1964). 1 lagens 10 kap. ingar bestdimmel-
ser om behandlingen av ans6kningar om in-
ternationell registrering i enlighet med Mad-
ridprotokollet samt om en internationell regi-
strerings réttsverkningar i Finland. 1 10a
kap. finns bestimmelser om behandlingen av
ansOkningar om gemenskapsvarumirke i en-
lighet med gemenskapens varumarkesférord-
ning och om omvandling av ett gemenskaps-
varumirke till nationell registrering. De
egentliga procedurbestimmelserna finns i
gemenskapens varumérkesfoérordning.
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2.2.  Innehallet i gemenskapens varumir-
kesforordning

En ansokan om gemenskapsvaruméirke kan
lamnas in antingen direkt till gemenskapsva-
rumérkesbyran eller till det nationella regis-
terambetsverket i vilken medlemsstat som
helst. En ansokan som ldmnats in till ett na-
tionellt #@mbetsverk har samma verkningar
som en ansOkan som ldmnats in direkt till
gemenskapsvarumarkesbyran. Det nationella
ambetsverket skall sinda de ansokningar som
lamnats in till det vidare till gemenskapsva-
rumérkesbyran.

2.3. Innehallet i Madridprotokollet

Madridprotokollet (Protocol Relating to the
Madrid Agreement) undertecknades den 27
juni 1989 som ett system for internationell
registrering av varumérken som delvis kom-
pletterar och delvis ocksa ersétter Madrid-
overenskommelsen om den internationella
registreringen av varumirken. Bada admini-
streras av Virldsorganisationen for den intel-
lektuella #dganderdtten (WIPO). Trots sitt
namn dr Madridprotokollet ett sjédlvstindigt
avtal, och flera stater, bl.a. Finland &r foljakt-
ligen avtalsparter i protokollet men inte i
overenskommelsen. Finland anslot sig till
Madridprotokollet i april 1996 (FordrS
12/1996).

I systemet enligt Madridprotokollet dr en
forutséttning for en ansdkan att en nationell
registreringsansokan har anhéngiggjorts eller
att det finns ett registrerat nationellt varu-
mirke i en stat eller mellanstatlig organisa-
tion som har anslutit sig till protokollet och
dédr sokanden har hemvist eller dér han eller
hon har ett faktiskt och fungerande industri-
ellt eller kommersiellt verksamhetsstille.

En internationell registreringsansékan en-
ligt protokollet kan goras samtidigt med en
nationell ansokan. En internationell registre-
ringsansGkan kan inte géras utan ett gillande
nationellt eller regionalt varumirke eller en
ansOkan om ett sadant. I ansokan designeras
de stater eller regioner dir skydd onskas. En
internationell registrering giller i regel fran
den dag da registreringsansékan har anlint
till det formedlande nationella d&mbetsverket.
Ocksa prioritetstiden beaktas. De nationella

dmbetsverken tillimpar nationell lagstiftning
nir de behandlar internationella registrering-
ar.

3. Propositionens mil och de vikti-
gaste forslagen

Syftet med &ndringarna av lagen ar att fa
varumirkeslagen att stimma Overens med
gemenskapens varumirkesfoérordning sedan
andringar gjorts i den, fastin de &ndringar
som gjorts i gemenskapens varumirkesfor-
ordning inte maste trida i kraft nationellt.
Samtidigt kompletteras fragorna om behorig-
heten mellan Patent- och registerstyrelsen
och gemenskapsvarumérkesbyran samt un-
danr6js mojligheten till feltolkningar i det
stadium da en internationell registrering soks.

4. Propositionens verkningar

4.1.  Verkningar i fraga om ekonomi och
organisation

Den foreslagna lagen har inga verkningar i
fraga om ekonomi eller organisation.

Verkningarna av att gemenskapen ansluter
sig till Madridprotokollet har beskrivits i
statsrddets skrivelse U 23/2003 om anslut-
ningen. De huvudsakliga verkningarna av an-
slutningen #r att namngivandet av nationer
och ansokningarna minskar samt att PRS far
mindre inkomster som en f6ljd av detta.

4.2.  Verkningar for sokandena

Forslaget har inga verkningar pa det skydd
som ett géllande varumirke &tnjuter. Den en-
samritt att anvénda ett varumérke som inne-
havaren bade av ett nationellt varumérke och
ett gemenskapsvarumirke atnjuter forblir
som tidigare.

Verkningarna av att gemenskapen ansluter
sig till Madridprotokollet har beskrivits i
statsradets skrivelse U 23/2003 om anslut-
ningen. De huvudsakliga verkningarna av an-
slutningen 4r att det blir léttare att gora inter-
nationella registreringar samt att sdkandens
mojligheter blir mangsidigare nédr denne an-
soker om en internationell registrering.

Forslaget forbittrar varumérkessokandens
eller varuméirkesinnehavarens stillning ge-
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nom att det gor bestimmelserna om behorig-
heten mellan PRS och gemenskapsvarumér-
kesbyran och om internationell registrering
klarare.

5. Beredningen av propositionen

De dndringar som skall goras i gemenska-

pens varuméirkesforordning till f6ljd av an-
slutningen till Madridprotokollet har riksda-
gen informerats om genom statsradets skri-
velse U 23/2003 rd.

Propositionen har beretts som tjénsteupp-
drag pa handels- och industriministeriet till-
sammans med Patent- och registerstyrelsen.

DETALJMOTIVERING

1. Motiveringar till lagforslaget

14 §. Det foreslds att 1 mom. 8 punkten
skall @ndras. Aven om internationella regi-
streringar som designerar Europeiska gemen-
skapen utan sérskilda atgirder géller ocksa i
Finland, har uttrycket "som géller i Finland”
tolkats sa att det avser uttryckligen registre-
ringar enligt nationell lag eller internationella
registreringar som inriktar sig pa Finland.
Dirfor foreslas det att till grunderna for hin-
der ocksa skall fogas en internationell regi-
strering som giller i Europeiska gemenska-
pen, vilken har #ldre rétt i Finland eller Eu-
ropeiska gemenskapen. Genom denna #nd-
ring undanrdjs mojligheten att tolka
8 punkten sé att en internationell registrering
som designerar gemenskapen inte skulle hora
till tillampningsomradet for punkten. And-
ringen 4r till sin art sddan att den fortydligar
ordalydelsen och harmoniserar bestimmel-
serna i lagen och gemenskapens varuméarkes-
forordning.

54 §. 1 paragrafen skall de tekniska #nd-
ringar goras som fororsakas av att gemen-
skapen har anslutit sig till Madridprotokollet
samt av de @ndringar som till foljd av detta
har gjorts i gemenskapens varumirkesfor-
ordning. Enligt gillande 54 § skall en finsk
medborgare eller ndgon som har hemvist i
Finland eller driver ett industri- eller handels-
foretag hér lamna in en ansdkan om interna-
tionell registrering till Patent- och register-
styrelsen. Bestimmelsen ger ingen mojlighet
att gora ans6kan pa nagot annat sétt. Dessut-
om #r en forutsittning fér en internationell

registrering att sokanden har en registreirng
eller en anhidngiggjord ansokan som géller
samma miérke i Finland.

Enligt artikel 141 som fogats till gemen-
skapens varumarkesforordning skall en inter-
nationell registrering som grundas pa ett ge-
menskapsvarumérke eller pa en ansdkan om
ett sadant ges in direkt till gemenskapsvaru-
markesbyran. Till f6]jd av detta foreslas det
att med anledning av de dndringar som gjorts
i gemenskapens varumérkesforordning skall
paragrafen dndras sd att enligt 1 mom. en
finsk medborgare eller ndgon som har sta-
digvarande hemvist eller affarsstille har skall
ansdoka om en internationell registrering ge-
nom att limna in en anstkan till PRS, om
grunden for den internationella registreringen
dr en nationell registrering eller en ansdkan
om en sédan.

Till paragrafen skall fogas ett nytt 2 mom.,
enligt vilket en ansékan om internationell re-
gistrering som grundas pa ett gemenskapsva-
rumirke eller en ansokan om sadant skall g6-
ras direkt till gemenskapsvarumérkesbyran. [
gemenskapens varumirkesforordning fore-
skrivs om hur man goér en internationell regi-
strering som grundas pa ett gemenskapsva-
rumirke och i varumérkeslagen skall inte tas
in nagra bestimmelser om de forfaranden
som en internationell registrering som grun-
das pa ett gemenskapsvarumirke eller en an-
sokan om ett sddant forutsétter. Genom den-
na dndring undanrdjs mojligheten till en
tolkningsmissig konflikt mellan varumérkes-
lagen och gemenskapens varumirkesforord-
ning och klargérs behorighetsfordelningen
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mellan PRS och gemenskapsvarumérkesby-
ran vid internationella registreringar.

57 a §. | paragrafen foreskrivs om omvand-
lig av ett gemenskapsvarumérke till en natio-
nell ansokan. Det foreslas att paragrafen skall
kompletteras till f6ljd av gemenskapens an-
slutning till Madridprotokollet. Paragrafens 1
mom. skall kompletteras sé att ocksa en in-
ternationell registrering som designerar Eu-
ropeiska gemenskapen skall kunna omvand-
las till en nationell ansokan pé det sétt som
regleras i artikel 154 i gemenskapens varu-
markesforordning. Till 2 mom. skall fogas en
bestimmelse om rittsverkningarna av om-
vandlingen av en internationell registrering
som designerar gemenskapen. Samtidigt
skall i 2 mom. goras tekniska dndringar som

orsakas av mojligheten att omvandla en in-
ternationell registrering.

2. Ikrafttridande

Gemenskapens anslutning till systemet en-
ligt Madridprotokollet tridde i kraft den
1 oktober 2004. Andringarna i gemenskapens
varumirkesférordning tridde i kraft vid
samma tidpunkt d& gemenskapens anslutning
till protokollet tradde i kraft. Lagen foreslas
dérfor triada i kraft sa snart som mojligt efter
det att den har antagits och blivit stadfist.

Med stéd av vad som anférts ovan fore-
laggs Riksdagen foljande lagforslag:
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Lagforslag

Lag

om fdndring av varumiérkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut

dndras 1 varuméirkeslagen av den 10 januari 1964 (7/1964) 14 § 1 mom. 8 punkten samt 54

och 57 a§,

sadana de lyder, 14 § 1 mom. 8 punkten och 57 a § i lag 56/2000 samt 54 § i lag 1715/1995,

som foljer:

14§

Varumirke far inte registreras

8) om market kan forvixlas med ett varu-
mirke som skyddas av en internationell regi-
strering som giller i Finland eller Europeiska
gemenskapen och som utgéende fran denna
registrering har &ldre rétt i Finland eller Eu-
ropeiska gemenskapen,

54§

Om en finsk medborgare eller ndgon som
har hemvist i Finland eller driver ett industri-
eller handelsforetag hir vill ansdoka om en in-
ternationell registrering som grundas pa en
registrering som géller i Finland eller en an-
sokan som har gjorts i Finland, skall han
lamna in ansékan om internationell registre-
ring till Patent- och registerstyrelsen.

Om en ans6kan som giller en internationell
registrering grundas pa ett gemenskapsvaru-
mérke som avses i 57 § eller en ansokan om

ett sadant, skall ansokan om internationell
registrering ldmnas in till gemenskapsvaru-
mirkesbyran.

57a§

En begiran som giller omvandling av ett
gemenskapsvarumirke, en ansokan om ge-
menskapsvarumirke eller en internationell
registrering som designerar Europeiska ge-
menskapen till en ansékan om ett nationellt
varumirke och som gemenskapsvarumérkes-
byrdn har tillstdllt @mbetsverket behandlas
som en nationell ansdkan, om sdkanden

1) betalar faststéllda avgifter,

2) ger registermyndigheten en Gversittning
till finska eller svenska av en begédran om
omvandling jamte bilaga vilka har ldmnats in
pa ett frimmande sprak,

3) meddelar den adress pa vilken sokanden
kan nés i Finland och

4) lamnar in en beskrivning av varumérket.

En ansdkan som grundas pa omvandling av
ett gemenskapsvarumirke eller en ansdkan
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om ett sddant anses ha samma ansdknings-
dag, prioritet och foretrdde i Finland som
gemenskapsvarumaérket eller ansékan om det.
En ansékan som grundar sig pd omvandling
av en internationell registrering som designe-
rar Europeiska gemenskapen har som ansok-
ningsdag dagen for den internationella regi-

Helsingfors den 29 oktober 2004

streringen eller dagen fo6r den péafoljande de-
signeringen av Europeiska gemenskapen
samt den internationella registreringens prio-
riteter och foretriden.

Denna lag trader i kraft den 200 .

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Paula Lehtomdiki
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Bilaga
Parallelltext

Lag

om fndring av varuméirkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut

dndras i varumirkeslagen av den 10 januari 1964 (7/1964) 14 § 1 mom. 8 punkten samt 54

och57a§,

sadana de lyder, 14 § 1 mom. 8 punkten och 57 a § i lag 56/2000 samt 54 § i lag 1715/1995,

som foljer:
Gdllande lydelse

14§
Varumirke far inte registreras
8) om mairket kan forvixlas med ett va-
rumirke som skyddas av en internationell
registrering som géller i Finland och som
utgdende fran denna registrering har Zldre
réitt i Finland,

54§

Om en finsk medborgare eller nagon som
har hemvist i Finland eller driver ett indu-
stri- eller handelsforetag hér vill anséka om
en internationell registrering, skall han lam-
na in en ansdkan om detta till patent- och
registerstyrelsen. En forutsdttning for anso-
kan om internationell registrering dr att so-
kanden i Finland innehar en registrering
som gdller samma mdrke eller har ansokt
om registrering av mdrket i Finland.

57a§

En begiran som giéller omvandling av ett
gemenskapsvarumérke eller omvandling av
en ansdkan till en ansékan om nationellt
varumdrke och som gemenskapsvarumir-
kesbyréan har tillstéllt &mbetsverket behand-

Foreslagen lydelse

14§

Varumairke far inte registreras

8) om mairket kan f6rvixlas med ett va-
rumirke som skyddas av en internationell
registrering som géller i Finland eller Euro-
peiska gemenskapen och som utgaende fran
denna registrering har &dldre rétt i Finland
eller Europeiska gemenskapen,

54§

Om en finsk medborgare eller nagon som
har hemvist i Finland eller driver ett indu-
stri- eller handelsforetag hér vill anséka om
en internationell registrering som grundas
pa en registrering som gidller i Finland el-
ler en ansokan som har gjorts i Finland,
skall han ldmna in ansdkan om internatio-
nell registrering till Patent- och registersty-
relsen.

Om en ansokan som gdller en internatio-
nell registrering grundas pa ett gemen-
skapsvarumdrke som avses i 57 § eller en
ansckan om ett sadant, skall ansckan om
internationell registrering Ildmnas in till
gemenskapsvarumdrkesbyran.

57a§

En begéran som giéller omvandling av ett
gemenskapsvarumérke, en ansokan om ge-
menskapsvarumdrke eller en internationell
registrering som designerar Europeiska
gemenskapen till en ansckan om ett natio-
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Gdllande lydelse

las som en nationell ansokan under forut-
sittning att sokanden

1) betalar faststéllda avgifter,

2) ger registermyndigheten en Oversatt-
ning till finska eller svenska av en begdran
om omvandling jimte bilaga vilka har 1am-
nats in pa ett frimmande sprak,

3) meddelar den adress pa vilken sokan-
den kan nas 1 Finland, och

4) lamnar in en beskrivning av varumir-
ket.

En ansokan som har gjorts genom om-
vandling anses ha samma ansdkningsdag,
prioritet eller foretrdde i Finland som ge-
menskapsvarumaérket eller ansokan.

Foreslagen lydelse

nellt varumdrke och som gemenskapsvaru-
markesbyran har tillstillt ambetsverket be-
handlas som en nationell ans6kan, om s6-
kanden

1) betalar faststéllda avgifter,

2) ger registermyndigheten en Oversitt-
ning till finska eller svenska av en begdran
om omvandling jimte bilaga vilka har 1am-
nats in pa ett fraimmande sprak,

3) meddelar den adress pa vilken sokan-
den kan nas i Finland och

4) lamnar in en beskrivning av varumir-
ket.

En ansékan som grundas pa omvandling
av ett gemenskapsvarumdrke eller en anso-
kan om ett sadant anses ha samma ansok-
ningsdag, prioritet och foretrade i Finland
som gemenskapsvarumirket eller ansokan
om det. En ansckan som grundar sig pa
omvandling av en internationell registre-
ring som designerar Europeiska gemenska-
pen har som ansckningsdag dagen for den
internationella registreringen eller dagen
for den pafoljande designeringen av Euro-
peiska gemenskapen samt den internatio-
nella registreringens prioriteter och fore-
tréiden.

Denna lag trdder i kraft den 200 .




