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Regeringens proposition till Riksdagen med férslag till lag
om indring av varuméirkeslagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHALL

I denna proposition foreslds att varu-
mirkeslagen dndras si att den Overens-
stimmer med kraven i Madridprotokollet om
den internationella registreringen av varu-
mirken. Darfor foreslas i lagen ett nytt kapi-
tel som giller detta och dessutom &ndringar
i de stadganden som giller registreringshin-
der. Avsikten &r att Finland skall ansluta sig
till registreringsforfarandet enligt Madridpro-
tokollet senast den 1 januari 1996.

Det foreslas att varumirkeslagen #ndras
ocksd av den anledningen att radets forord-
ning om gemenskapsvarumirke har blivit
bindande for Finland d& Finland ansl6t sig
till Europeiska unionen. Som en férordning
som direkt binder medlemslinderna forut-
sitter den inte i och for sig nagon harmo-
nisering av varumirkeslagen, men den

351276M

innehéller vissa bestimmelser som forutsiit-
ter nationell lagstiftning.

Det foreslas dessutom att de stadganden i
varumérkeslagen som giller behandlingen av
ansokningarna och férnyelse av en registre-
ring éndras. I detta sammanhang #ndras in-
vindningsforfarandet sa att invindningar far
framstéllas efter registreringen. Avsikten
med #ndringarna dr att precisera och paskyn-
da behandlingen av ansokningarna. I lagen
foreslas samtidigt ett nytt stadgande om kon-
sumtion av de rittigheter som 4r knutna till
ett varumirke, vilket motsvarar
EG-bestimmelserna.

Den foreslagna lagen avses trdda i kraft
vid en tidpunkt som bestdms genom fGrord-
ning.
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ALLMAN MOTIVERING

1. Inledning

De immateriella réttigheternas betydelse
som en konkurrensfaktor for féretagen i syn-
nerhet inom den internationella handeln har
okat oavbrutet. I Finland har de immateriella
rattigheterna traditionellt indelats i upphovs-
ratt och industriell dganderitt. Till de sist-
nimnda hédnfors vanligen patent, nyttighets-
modell, monsterritt, ensamritt till kretsmon-
ster for integrerade kretsar, vaxtforadlarritt,
varumirke, firma samt mirken och benim-
ningar som anger en produkts ursprung. De-
ras betydelse aterspeglar sig ocksa i den ak-
tivitet med vilken man den senaste tiden i
form av mangahanda internationella avtal
och normer har forsékt harmonisera lagstift-
ningen i olika lidnder eller inféra nya inter-
nationella och delvis 6vernationella registre-
ringsforfaranden. Av betydelse i detta sam-
manhang ir i synnerhet det avtal om imma-
teriella rittigheter (avtalet om handelsrelate-
rade aspekter av immaterialritter, dvs.
TRIPS) som hinfor sig till avtalet om upp-
rittande av Virldshandelsorganisationen
(WTO), men savil Europeiska gemenskapen
(EG) som Virldsorganisationen for den in-
tellektuella dganderitten (WIPO) har ocksa
varit anmarkningsvirt aktiv pd de immateri-
ella rittigheternas omrade de senaste aren.

Betydande hidndelser med tanke pa varu-
mirken dr forutom ovan nimnda TRIPS-av-
tal, som skall tillimpas frdn och med in-
géngen av 1996, dessutom den internationel-
la 6verenskommelsen om en harmonisering
av  varumirkeslagstiftningen (Trademark
Law Treaty, dvs. TLT) som upprittades in-
om WIPO den 27 oktober 1994 och radets
forordning (EG) nr 40/94 om gemenskaps-
varumirke som tridde i kraft inom EG i
borjan av 1994 och genom vilken skapades
ett enhetligt system for varumérkesregistre-
ring som omfattar hela gemenskapen. Dess-
utom kommer ett tilldggsprotokoll till Ma-
dridéverenskommelsen, som ocksa Finland
har undertecknat och som giller den interna-
tionella registreringen av varumirken, even-
tuellt att trida i kraft redan innevarande ar
vid sidan av den ursprungliga Madridéveren-
skommelsen, som Finland inte har anslutit
sig till.

En anslutning till Madridtillaggsprotokollet
kriver direkta lagstiftningsatgarder. Forord-
ning om gemenskapsvarumirken dédremot ar

sddan ritt som direkt skall tillimpas i Fin-
land. Dirfor finns det inga storre behov att
dndra lagstiftningen till denna del. I detta
sammanhang 4r det skdl att konstatera att
Finland redan tidigare har anpassat varu-
mirkeslagstiftningen si att den O&verens-
stimmer med radets direktiv om till-
ndmningen av medlemsstaternas varumérkes-
lagar (104/89/EEG). Innehallet i TRIPS-
avtalet dr for sin del sadant att avtalet inte
kréver direkta dndringar i lagstiftningen. I
frdga om TLT-avtalet kan det konstateras att
fragan inte dnnu ir aktuell, eftersom det inte
for nidrvarande finns uppgifter om nér avtalet
skall triida 1 kraft och inga beslut har fattats
om Finlands anslutning till det.

2. Propositionens mal och de viktigas-
te forslagen

2.1. Anslutning till det internationella sys-
temet for registrering av varumiirken

Det protokoll till Madridéverenskommel-
sen som giller den internationella registre-
ringen av varumirken antogs den 27 juni
1989. Det internationella systemet for var-
umirkesregistrering enligt protokollet pa-
minner i huvuddrag om det ursprungliga
systemet enligt Madridéverenskommelsen.
Till den sistndmnda har Sver 40 linder an-
slutit sig, men utanfor detta enbart fransk-
sprakiga system star bl.a. alla de nordiska
landerna, Amerikas Forenta Stater, Storbri-
tannien och Japan. Avsikten med Madrid-
protokollet var att avskaffa vissa sadana be-
gransningar som har hindrat de stater som
stdr utanfér den ursprungliga Gverenskom-
melsen att ansluta sig till den.

Alla de linder som har anslutit sig till Pa-
riskonventionen (FordrS 36/70 och 43/75)
for skydd av den industriella dganderitten
och ocksd sadana mellanstatliga organisa-
tioner som uppfyller vissa krav fér ansluta
sig till Madridprotokollet. Madridprotokollet
hor till de internationella fordrag som Fin-
land i avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsomradet (EES-avtalet) forband sig
att ansluta sig till. DA Finland efter detta
blivit medlem i Europeiska unionen (EU),
har EES-avtalet inte ldngre varit bindande
for Finland i egenskap av EFTA-stat utan
frén ingdngen av 1995 i egenskap av med-
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lemsstat i EU. T avtalet faststilldes tidpunk-
ten for anslutningen till den 1 januari 1996.
Samma avtal forutsatte att Sverige ansluter
sig till Madridprotokollet senast den 1 janua-
i 1995, Norge senast den 1 januari 1996
och Island senast den 1 januari 1997. I Dan-
mark tridde en ny varumirkeslag i kraft re-
dan vid ingdngen av 1992 och den innehal-
ler stadganden om den internationella regi-
streringen.

Madridprotokollet har inte #nnu tritt i
kraft. Hittills har det ratificerats av bara tre
linder (Spanien, Sverige, Storbritannien),
men i flera EU-ldnder dr beredningen langt
hunnen. Inom EG har inte négot officiellt
beslut fattats om anslutning till protokollet,
men kommissionen har i olika sammanhang
latit forsta att det kommer att ske samtidigt
med att gemenskapsvaruméirkessystemet in-
fors.

I systemet enligt Madridprotokollet &r det
mojligt att med en enda ansokan fa skydd
for ett varumirke i flera linder eller inom
flera organisationers omraden. Ocksa
finldindska foretag kan hidrvid anséka om
internationell registrering i alla de lidnder
och inom omradena for alla de mellanstat-
liga organisationer som anslutit sig till pro-
tokollet.

Fé6r internationellt verksamma finldndska
foretag innebér en internationell registrering
enligt Madridprotokollet si@nkta kostnader
och ett forenklat ansokningsforfarande. Vid
ansokningsforfarandet utgér  vanligen
ombudsarvodena en storre kostnad for
s6kanden dn ansokningsavgifterna. Den som
ansGker om internationell registrering beho-
ver inte anviinda ombud i de ldnder eller
inom de omraden som s6ékanden anger i sin
anstkan om den internationella registrering-
en, om inte registreringsmyndigheten i nagot
av de designerade lidnderna eller organisa-
tionerna meddelar att det finns hinder for en
registrering.

Madridprotokollet avviker fran den ur-
sprungliga 6verenskommelsen bl.a. sd att en
ansbkan om intemationell registrering kan
grunda sig pa en nationell registrering och
ddrutover ocksd pa en anhingig nationell
ansokan. En ansdkan om internationell regi-
strering kan saledes ocksd goras samtidigt
som en ans6kan om nationell registrering. I
och med att en internationell registrering
enligt Madridéverenskommelsen endast
grundar sig pa en nationell registrering, blir
s6kanden tvungen att vinta pa registrerings-

beslutet for att kunna gora en ansékan om
internationell registrering.

Enligt de foreskrifter om tillimpningen av
Madridprotokollet som 4r under beredning
skall en anstkan om internationell registre-
ring kunna goras sévil pa engelska som pa
franska, men den nationella registrerings-
myndigheten i varje enskilt land far bestim-
ma om den tar emot ansdkningar pa vardera
spraket. Finldndska foretag kunde gora sin
ansokan om internationell registrering pa
engelska, vilket for flera féretag skulle in-
nebédra inbesparingar i friga om kostnader
och arbetsmingd jimfort med Madridéve-
renskommelsen.

I Finland understker registermyndigheten,
i motsats till motsvarande myndighet 1 vissa
andra linder, pa tjdnstens vdgnar savil de
absoluta som de relativa registrerings-
hindren. Registreringen av en ansdkan om
finskt varumirke kan dérfoér fordrojas bl.a.
pé grund av att medgivande till registrering-
en maste sokas. Trots att behandlingen av
den finska ansSkan pagar, kunde ett fin-
lindskt foretag fa sitt varumirke skyddat
genom en internationell registrering i de de-
signerade linderna och organisationerna.

I enlighet med Madridprotokollet kan regi-
streringsmyndigheten kridva den som anstker
om internationell registrering pa en avgift
for tickande av sina kostnader da den tar
emot en ansdkan om internationell registre-
ring. I Finland &r patent- och registerstyrel-
sen registermyndighet. En ansékan om in-
ternationell registrering som &@mbetsverket
tagit emot trider inte i kraft i Finland, utan i
Finland skyddas mérket endast av ansékan
om finsk registrering eller den finska regi-
streringen. Patent- och registerstyrelsen far
en internationell registreringsavgift for de
internationella registreringar som giller i
Finland och den bor kunna klara av de nya
uppgifter som den internationella registre-
ringen medfdr med hjélp av dessa medel.

2.2. Anpassning till EG:s gemenskapsva-
rumérkessystem

Med gemenskapsvarumirke avses ett varu-
mirke som &r registrerat i enlighet med ra-
dets forordning om gemenskapsvarumirke.
Forordningen tridde i kraft den 15 mars
1994. For uppfyllande av de skyldigheter
som avtalet om upprittande av Virldshan-
delsorganisationen medftr dndrades forord-
ningen till vissa delar i slutet av 1994 ((EG)
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nr 3288/94). Genom &ndringarna bringas
forordningen frdn och med ingéngen av
1996 i dverensstimmelse bl.a. med de skyl-
digheter i avtalet som giller nationellt bemd-
tande.

Eftersom foérordningen om gemenskapsva-
rumirke antogs innan Finlands ett &r langa
period som medlem i EES borjade, var det
oklart om forordningen borde tas in som en
del av EES-avtalet och pa vilket sitt detta
skulle ske. Saken framskred inte ndmnvirt
vid de forhandlingar som fordes med EU.
D4 Finland anslot sig till Europeiska unio-
nen vid ingangen av 1995 16stes problemet.
Foérordningen hor nu till den ritt som direkt
skall tillampas.

Genom forordningen om gemenskapsvaru-
mirke skapas en ny varumérkesriitt som om-
fattar hela EG. Ett gemenskapsvarumérkes
rittsverkningar #r desamma inom hela EG.
De nationella varumirkessystemen kvarstar
dock vid sidan av EG:s varumirkessystem.
Innehallet i de krav som giller registrering
av gemenskapsvarumirke och de rattigheter
som hénfor sig till varumirket Gverensstdm-
mer med det finska varumérket, eftersom de
materiella stadgandena i Finlands varumiér-
keslag (7/64) redan tidigare har harmonise-
rats i enlighet med radets forsta direktiv om
tillndrmningen av medlemsstaternas varu-
mirkeslagar (89/104/EEG).

D& forordningen som sadan dr direkt
tillimplig ritt, innebédr detta att de lag-
stiftningsatgirder som behovs dr relativt
sma. Det stadgande i varumirkeslagen som
giller sidrskilda registreringshinder maste
andras. Till det bor fogas ett omndmnande
av EG:s gemenskapsvarumirke. Till lagen
bor ocksa fogas ett omnidmnande av den na-
tionella domstol som #r gemenskapsvaru-
mirkesdomstol. Férordningen forutsitter att
en sidan namnges. I lagen behOvs ocksé
stadganden om omvandling av ett gemen-
skapsvarumidrke till en ansékan om
nationellt varumirke.

Den byra som skall behandla gemenskaps-
varumirkena har dnnu inte inlett sin verk-
samhet. Enligt tillgédngliga uppgifter skall
detta ske den 1 april 1996.

2.3. Utvecklande av behandlingen av an-
sokningama

For niarvarande kungor patent- och regis-
terstyrelsen en ansdkan om nationell regi-
strering efter det att den konstaterat att an-

sOkan kan registreras. Fran kungorelsedagen
borjar en tidsperiod om tvd manader under
vilken invéndningar kan framstillas. Efter
detta tas ansOkan till fortsatt prévning och
det mirke som ans¢kan giller kan intas i
registret, om inga hinder for registreringen
har framkommit. Genom invindningsférfa-
randet sékerstdlls att registreringen blir be-
stiende. Av de ansokningar som kungjordes
1994 framstilldes inviéndning endast mot
2,9 %, vilket kan betraktas som en mycket
ringa méngd.

For ndrvarande dr det viktigt for foretagen
att fi ett registreringsbeslut s& snabbt som
mojligt. Det foreslas darfor att tidsfristen for
framstillande av invindning borjar forst ef-
ter registreringen. Patent- och registerstyrel-
sen skall, s som hittills, undersoka sdvil de
absoluta som de relativa registreringshind-
ren, varefter den infér mirket i registret om
inga hinder finns. Registreringen skall kun-
goras och forst frdn den kungorelsedagen
skall den tid om tvd manader borja under
vilken invindningar kan framstillas. I prak-
tiken innebér reformen att det verlappande
arbetet vid patent- och registerstyrelsen min-
skar, men den inverkar inte pa det skydd
som registreringen ger. Internationellt sett dr
arrangemanget mycket allmént. Det tillam-
pas bl.a. i Danmark och Sverige. Ocksi i
friga om den norska varumirkeslagen har
ett motsvarande arrangemang foreslagits i en
regeringsproposition 1 maj 1995.

For narvarande skall en ansdkan om fémy-
else av registreringen goras skriftligt hos re-
gistermyndigheten fore registreringsperio-
dens utging och senast inom sex manader
efter dess utgang. I samband med foérnyelsen
kan t.ex. meddelas att den forteckning Gver
varor eller tjanster som registreringen omfat-
tar begrinsas eller att ritten till varumérket
Overgar till en ny innehavare. Om ansckan
endast giller fornyelse av registreringen,
fornyar patent- och registerstyrelsen registre-
ringen utan sdrskild provning. Hirvid kunde
enbart betalningen av ansokningsavgiften
anses ricka utan att det behdvs nagon sir-
skild ansokan. Detta skulle férenkla férnyan-
det av registreringen, eftersom sokanden
endast skulle behova sérja for att avgiften
betalas inom bestimd tid och till ritt belopp.

2.4. Administrativt undanrbjande av ett
registreringsbeslut

I 25 § varumirkeslagen stadgas om ogil-
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tigforklaring av en registrering, om registre-
ringen har skett i strid mot varumarkeslagen.
Om ogiltigforklaring av en registrering be-
slutar domstolen. I varumérkeslagen ingdr
inga stadganden om administrativt avforande
av ett registreringsbeslut.

De extraordinira formerna for
dndringss6kande, hogsta forvaltningsdoms-
tolens avforande av ett administrativt beslut
med anledning av klagan och upplsande av
ett administrativt beshit, dr otympliga da det
ir fraga om ett uppenbart tekniskt fel, som
imbetsverket sjdlvt konstaterar. Forfarande-
na for dndring av sakfel och skrivfel enligt
lagen om foérvaltningsforfarande (598/82)
lampar sig inte heller for rittelse av tekniska
fel.

Domstolsforfarandet dr onddigt i saddana
fall da en forseelse i samband med en regi-
strering dr otvistig. S&dana fall 4dr ovanliga
och de kan t.ex. bero pa att nagot uppenbar-
ligt fel har skett vid behandlingen av ansok-
ningen. Om ett administrativt avférande av
registreringsbeslutet inte da kan ske, dr varu-
mirket ett hinder for andra registreringar
tills registreringen av mérket ogiltigforklaras
av domstolen. Dirfor skulle det vara dnda-
malsenligt att i lagen ta in ett stadgande om
administrativt avférande av felaktiga beslut.
Med tanke pd rittsskyddssynpunkter bor
tillimpningen av stadgandet begrinsas till
perioden mellan registreringen och den tid-
punkt da tidsfristen for invindningar 16per
ut samt till tekniska handliggningsfel som
formellt sett dr helt obestridliga.

2.5. Konsumtion av de rittigheter som ir
knutna till ett varumiérke

I Finland har principen om internationell
konsumtion av de rittigheter som dr knutna
till ett varumirke tillimpats. Enligt den kan
innehavaren av ett varumirke inte begrinsa
en varas fria rorlighet frén ett land till ett
annat, om varan har forts ut pA marknaden
med innehavarens samtycke i vilket land
som helst. Principen om internationell kon-
sumtion nimns inte i varuméirkeslagen, men
denna rittspraxis har helt vunnit hédvd. In-
ternationell konsumtion har varit gillande
ritt bl.a. i alla nordiska lénder.

Enligt artikel 7 i Europeiska gemenskaper-
nas rads forsta direktiv som géller varumiér-
ken ger ett varumirke inte innehavaren ritt
att forbjuda anvindningen av varumérket for

varor som av innehavaren eller med hans
samtycke har forts ut pd marknaden under
varumérket inom gemenskapen. D4 varumér-
keslagen harmoniserades i Gverensstimmelse
med direktivet ansags det att direktivet ska-
par en minimibestimmelse om konsumtion
och inte kriver att gillande praxis &ndras.
Enligt kommissionen dr de bestimmelser i
direktivet som géller konsumtion emellertid
tvingande och forutsitter ett uttryckligt stad-
gande i lag. I bl.a. den danska varumirkesla-
gen, som tridde i kraft vid ingdngen av
1992, har ordalydelsen i direktivets artikel 7
foljts till fullo.

Det har diskuterats om direktivet, i och
med att territoriell konsumtion som giller
den gemensamma marknaden ndmns, uteslu-
ter internationell konsumtion. Detta skulle
innebéra att innehavaren av de rittigheter
som &dr knutna till ett varuméirke kunde for-
hindra import av varor forsedda med detta
varumirke fran tex. Japan eller Amerikas
Forenta Stater. En annan mdjlig tolkning &r
att stadgandet betraktas som ett minimikrav
och att varje land sjilvt kan ta stillning till
en varas rorlighet utanfér EG.

Det ar &tminstone klart att direktivet for-
hindrar sadan reglering inom gemenskapen
som &r stramare #n territioriell konsumtion.
Bestimmelsen om konsumtion grundade sig
pa EG:s domstolspraxis, dir man dock inte
har behovt ta stillning till fragan om be-
stimmelsen helt utesluter internationell kon-
sumtion. P4 manga héll har instillningen till
en sddan tolkning varit skeptisk, och ocksa
kommissionen har i sina kommentarer om
direktivet och om forordningen om gemen-
skapsvarumirke med dess motsvarande be-
stimmelse konstaterat att nationella domsto-
lar kan, i situationer diar dmsesidigheten #r
garanterad, utvidga principen om territioriell
konsumtion till internationell konsumtion.
Ocksd under dessa omstidndigheter ankom-
mer det pd EG-domstolen att exaktare defi-
niera grinserna for principen om konsum-
tion, om inte gemenskapens rittsakter dnd-
ras.

Eftersom den pa territoriell konsumtion
baserade huvudregeln i varje fall dr klar och
avviker fran var vedertagna rittspraxis, ir
det skil att ta in ett fortydligande stadgande
om detta i varumérkeslagen. Till vilka delar
den princip om konsumtion som huvudre-
geln foreskriver kan utvidgas dr en fraga
som atminstone tills vidare blir beroende av
framtida réttspraxis.
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3. Madridéverenskommelsen och Ma-
dridprotokollet om den internatio-
nella registreringen av varumirken

3.1. Madridoverenskommelsen

Madridéverenskommelsen om internatio-
nell registrering av varumdrken ingicks den
14 april 1891 och trédde i kraft den 15 juli
1892. Sedan dess har Overenskommelsen
reviderats ett antal génger, bl.a. i Nice 1957
och i Stockholm 1967.

Alla stater som har anslutit sig till Paris-
konventionen for skydd av den industriella
dganderitten far ansluta sig till Madridéve-
renskommelsen. Vid ingdngen av 1995 hade
43 linder anslutit sig till 6verenskommelsen,
men bl.a. de engelsksprakiga linderna och
de nordiska léinderna har stannat utanfor.

Om registrering av ett varumirke skall an-
s6kas hos den internationella byran vid WI-
PO och dirigenom kan sokanden fa skydd
for mirket i de linder som han onskar och
som dr bundna av Madriddverenskommel-
sen. Registreringen skall grunda sig pa en
nationell registrering av varumirket.

Registreringsansokan skall goras hos den
nationella registreringsmyndigheten, som
kontrollerar att ansokan motsvarar en
nationell registrering. Sedan registrerings-
myndigheten har kontrollerat &verensstim-
melsen skall den sénda anstkan till den in-
ternationella byran, som registrerar mirket
efter att ha kontrollerat att ansdkan uppfyller
de formella kraven for en ansdkan.

Den internationella registreringen skall
kungoras och registreringsmyndigheterna i
de lander som ndmns i ansokan skall sérskilt
underrittas om detta. Registreringen har inte
nagon verkan i ursprungslandet, utan déir
skyddas mérket endast genom den nationella
registreringen.

Den nationella registreringsmyndigheten
kan underritta den internationella byran om
att den internationella registreringen inte har
ndgon verkan i landet i fraga.

En sadan vigran kan endast basera sig pa
samma skil som kunde anforas for att avsla
en nationell ansdkan. En saddan underrittelse
skall ldmnas inom ett ar fran registrerings-
dagen.

Den internationella byran skall informera
registreringsmyndigheten i ursprungslandet
om en ovan nimnd underrittelse och likasa
registreringshavaren, som skall ha tillgdng
till samma rittsmedel mot beslutet om vig-

ran som den som s6ker nationell registrering
skulle ha haft i det land som vigrat bevilja
skydd.

Om nagot beslut om att vigra internatio-
nell registrering inte har meddelats, skall
den internationella registreringen ha samma
réttsverkningar i den aktuella staten som en
nationell registrering av mirket skulle ha.

Under en tid av fem ar fran registrerings-
dagen upphor en internationell registrering
att gilla om den nationella registrering som
den grundar sig pa forlorar sin verkan ("cen-
tral attack"). Detta giller ocksa da ett ritts-
ligt forfarande har inletts fore femarsperio-
dens utgang och leder till att den nationella
registreringen upphivs.

Ocksa efter den internationella registre-
ringen kan registreringshavaren ange lander
inom vilka skydd begiirs. Registreringen #r i
kraft i 20 &r, varefter den kan fornyas.

Den internationella byrén skall underritta
de nationella registreringsmyndigheterna om
alla registreringar, dndringar, underrittelser
om vigran att medge skydd och andra om-
stindigheter som antecknas i det internatio-
nella registret. Dessutom skall dessa ocksa
kungoras i byrans varuméarkespublikation.

3.2. Madridprotokollet
Allmént

Syftet med Madridprotokollet till Madrid-
Overenskommelsen, som antogs den 27 juni
1989, dr att géra det littare for linder utan-
for Madridoverenskommelsen att ansluta sig
till systemet for internationell varumirkes-
registrering. Mellanstatliga organisationer,
t.ex. Europeiska gemenskapen, kan ocksa
ansluta sig till Madridprotokollet. De linder
som anslutit sig till protokollet kan
dessutom inga ett avtal, enligt vilket deras
nationella registreringsmyndigheter ersitts
med en gemensam registreringsmyndighet.
Hirvid bildar de aktuella léindernas territori-
er ett enda omrade, som kan designeras en-
ligt Madridprotokollet.

Det internationella registreringssystemet
enligt protokollet motsvarar i huvuddrag
systemet enligt Madridoverenskommelsen.

En ans6kan om internationell registrering
enligt protokollet skall grunda sig pa anting-
en en ansdkan om nationell registrering hos
en avtalsslutande stats eller organisations
registreringsmyndighet eller pd en nationell
registrering som har verkan 1 en sadan stat
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eller organisation. Ans6kan om internationell
registrering skall motsvara ansdkan om na-
tionell registrering eller den nationella regi-
streringen.

Ansokning om internationell registrering

En ansdkan om internationell registrering
kan goras av den som &dr medborgare i en
avtalsslutande stat eller 1 en stat som &r
medlem i en avtalsslutande organisation
samt av personer och sammanslutningar som
har hemvist i en ovan nimnd stat eller dri-
ver ett industri- eller handelsforetag i en sa-
dan stat. Registreringsansokan skall lamnas
in till den nationella registreringsmyndighe-
ten men vara stilld till den internationella
byrén.

Systemet enligt Madridprotokollet &r sa-
lunda ett "slutet” system 1 motsats till t.ex.
Europeiska patentorganisationen och EG:s
gemenskapsvarumirkessystem, som &r till-
gingliga bl.a. for amerikanska och japanska
s6kanden.

Den nationella registreringsmyndigheten
skall kontrollera att ansékan om internatio-
nell registrering motsvarar den nationella
ansOkan eller registreringen. Nir registre-
ringsmyndigheten har utfort sin granskning
skall den sdnda ett intyg over detta tillsam-
mans med den internationella anstkan till
den internationella byran, som skall registre-
ra mirket och utan drjsmal underritta regi-
streringsmyndigheterna i de berbrda staterna
och organisationerna om detta. Registrering-
en skall kungoras i den periodiska tidning
som den internationella byrén ger ut.

Den internationella registreringens giltighet

En internationell registrering har frén den
dag som den internationella byrdn angivit
(registreringsdag eller en senare dag da
skyddet utstriickts) samma riittsverkan 1 de-
signerade stater eller organisationer som om
registrering hade sokts direkt hos den na-
tionella registreringsmyndigheten. Prioritet
enligt Pariskonventionen skall dock beaktas.

En nationell registrering som har verkan i
en designerad stat eller organisation kan er-
sdttas med en internationell registrering pa
vissa villkor. Bada registreringarna skall std
i samma persons namn och samtliga varor
och tjdnster som omfattas av den nationella
registreringen skall ingd i den forteckning
Over varor eller tjinster som den internatio-

nella registreringen omfattar. Till f6ljd av
detta behover registreringshavaren endast
sorja for fornyelse och andra atgirder i fraga
om en enda registrering.

Sedan den internationella byran har under-
rittat en designerad stat eller organisation
om en internationell registrering, kan den
nationella registreringsmyndigheten vigra
medge registrering med stéd av nationell
lagstiftning. Végran kan grundas endast pa
samma skdl som enligt Pariskonventionen
skulle ha kunnat &beropas i friga om en an-
sdkan om nationell registrering. Registrering
kan inte vidgras pa den grund att den na-
tionella lagen tillater registrering bara i ett
begrénsat antal klasser eller for ett begrinsat
antal varor.

Den nationella registreringsmyndigheten
skall inom viss tid till den internationella
byrén sinda en underrittelse om att registre-
ring végras jamte skdlen for denna vagran.
Tiden ir ett ar fran den dag da den interna-
tionella byran sidnde underrittelsen om att
den aktuella staten eller organisationen de-
signerats. Varje avtalspart kan dock meddela
att denna ettarsperiod ersitts med en period
om 18 manader.

Vigran som #r resultatet av en invéindning
kan meddelas ocksa efter ovan ndmnda tids-
frist, om den nationella registreringsmyndig-
heten fore fristens utgang har underrittat den
internationella byrdn om att en invéndning
kan komma att goras och att tiden for fram-
stillande av inviandningen loper ut efter ut-
gangen av ovan namnda tidsfrist. Hirvid
skall underrittelsen om vigran efter en in-
vindning ldmnas inom sju manader fran in-
vindningsfristens borjan. Om denna frist &r
kortare dn sju ménader, skall underrittelsen
lamnas inom en manad fran fristens utgéng.

Den internationella byran skall omedelbart
underrétta innehavaren av den internationella
registreringen om att registrering vigrats.
Innehavaren skall ha tillging till samma
rittsmedel som om han hade ansokt om
nationell registrering hos den aktuella statens
eller organisationens registreringsmyndighet.
Den internationella byran skall ocksad ome-
delbart informera innehavaren av den inter-
nationella registreringen om underrittelser
enligt vilka registreringen kan komma att
vigras med anledning av en invéndning ock-
sa efter tidsfristens utgang.

Alla beslut om vigran av en registrering
skall kungéras i den internationella byréns
publikation.
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Om nagot beslut om att en internationell
registrering vigrats inte har meddelats, har
registreringen samma réttsverkan i den aktu-
ella staten eller organisationen som en na-
tionell registrering av mirket skulle ha.

Férnyelse av en internationell registrering
och omvandling till nationell anstkan

En internationell registrering dr giltig i tio
ar fran registreringsdagen, varefter den kan
fornyas for tio ar i sdnder. Under de forsta
fem é&ren fran registreringsdagen upphor re-
gistreringen, om den nationella registrering
eller den nationella ansékan som ligger till
grund for den forlorar sin verkan ("central
attack"). I motsats till en internationell regi-
strering enligt Madridéverenskommelsen kan
en internationell registrering, vars verkan har
upphort, omvandlas till en ansékan om na-
tionellt varumérke. Under vissa forutsitt-
ningar anses en siddan ansokan vara gjord
samma dag som den internationella registre-
ringen tridde i kraft i staten eller organisa-
tionen i fraga.

Internationell registreringsavgift

For en internationell registrering och for
fornyelse av den skall en internationell regi-
streringsavgift betalas. Till den nationella
registreringsmyndighet som tagit emot an-
sékan betalas for tickande av dess kostnader
en avgift, vars storlek bestdms av den na-
tionella myndigheten.

Den internationella registreringsavgiften
betalas till den internationella byran och
dess storlek faststdlls i tilliampningsfore-
skrifterna till Madridprotokollet. Avgiften
bestdr av tre delar: en grundavgift, en till-
laggs(klass)avgift och en designeringsavgift.
Tilldiggsavgift skall betalas for varje klass
utdver tre for vilken registrering av mirket
soks. Designeringsavgift skall betalas for
varje angivet land eller omréde.

Betalning av registreringsavgiften ir en
forutsittning for att registrering skall kunna
ske. I undantagsfall kan tilléiggsavgiften be-
talas ocksa efter registreringen, om den in-
ternationella byran har faststillt antalet klas-
ser eller ifragasatt s6kandens angivelse i det-
ta hianseende.

Tilldggsavgiften och designeringsavgiften
kan i vissa fall ersiittas med en individuell
avgift. En avtalsslutande part kan avge en
forklaring att den i stillet for tillaggs- och
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designeringsavgiften 6nskar i en individuell
avgift av en viss storlek. Om en part har
avgett en sddan forklaring skall ingen desig-
neringsavgift betalas med avseende pa den
parten. Tilliggsavgift skall inte heller beta-
las, om registreringen endast skall gilla sa-
dana lidnder och organisationer som har av-
gett en sadan forklaring.

4. EG:s gemenskapsvarumirkessystem
4.1. Allmint

EG:s gemenskapsvarumirkessystem grun-
dar sig pa forordningen om gemenskapsva-
rumirke. Fastin forordningen tridde i kraft
redan den 15 mars 1994, torde systemet in-
foras forst ar 1996.

En byra for harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, monster och mo-
deller), som inrittats i enlighet med foérord-
ningen, engelsk forkortning OHIM, nedan
gemenskapsvarumérkesbyran, skall fora ett
register Oover gemenskapsvarumirken. Den
kommer att vara beldgen i Spanien, i Ali-
cante. Beredningen av interna bestdmmelser
och budget samt besittandet av vissa tjédnster
vidtog genast efter forordningens ikrafttri-
dande. Gemenskapsvarumirkesbyrans sprak
skall vara engelska, franska, tyska, spanska
och italienska. Enligt kommissionens upp-
skattning kommer ca 15 000 ansékningar att
lamnas till byran arligen.

S& som ovan konstaterades skapas genom
gemenskapsvarumirkesforordningen en ny,
hela EG omfattande varumérkesrétt med en-
hetliga rittsverkningar. De nationella varu-
mirkessystemen kvarstar vid sidan av EG:s
varumirkessystem och det star den sokanden
fritt att vilja antingen en nationell registre-
ring av ett varumérke eller en registrering av
ett gemenskapsvarumirke.

Forutsittningarna for registrering av ett
gemenskapsvarumirke och de rittigheter
som é&r knutna till varuméirket Gverens-
stimmer till sitt innehdll med det finska
varumirket. En  registrering av  ett ge-
menskapsvarumérke 4r i kraft i tio &r fran
ans6kningsdagen och den kan fornyas for tio
ar i sénder.

4.2. Ansokan och dess sprak
En ansckan om gemenskapsvarumirke

skall inlamnas enligt den sokandes val an-
tingen till gemenskapsvarumérkesbyran eller
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till medlemsstatens registreringsmyndighet (i
Beneluxldnderna till Benelux varumirkes-
myndighet). Ansokan skall inges pa ett av
Europeiska gemenskapernas officiella sprak.
Den sokande skall utéver detta sprik ange
ett andra sprdk, som skall vara ett av
gemenskapsvarumirkesbyrans sprak (engel-
ska, franska, tyska, spanska, italienska), vars
anvandmng han godkédnner som sprak for
invindnings-, hidvnings- och ogiltighetsfor-
faranden. Ocksa nér ansokan inges pa nagot
av byrans sprak, skall den sSkande ange ett
andra sprak for nimnda syfte.

Ansokan skall innehélla en begiran om
registrering av ett mirke som gemenskaps-
varumirke, den stkandes namn eller firma,
en forteckmng over de varor eller tjdnster
for vilka skydd 6nskas och en atergivning av
varumérket. Ansokningsavgiften skall beta-
las inom en ménad efter ingivandet av an-
s6kan. Till ansdkningsavgiften adderas en
klassavgift for en eller flera varu- eller tjéns-
teklasser.

4.3. Skyddet intriider

Skyddet for ett gemenskapsvarumérke in-
tréder i regel da ansokan inges. FOr anstkan
kan erhallas prioritet p4 samma sétt som for
en nationell anstkan. Om ansokan inges in-
om sex ménader fran det den forsta ansdkan
om registrering av varumérket ingavs i nagot
land som é&r anslutet till Pariskonventionen
for skydd av den industriella dganderétten
eller till avtalet om upprittande av Virlds-
handelsorganisationen, erhdlls pa begéran
prioritet for ansdkan om gemenskapsvaru-
mirke fran den dag den forsta ansokan in-
gavs. Om anso6kan har ingivits i ett land som
inte dr anslutet till ovan nimnda konvention
eller avtal, beviljas prioritet enligt omsesi-
d1ghetspr1ncxpen Prioritet for en anstkan
om gemenskapsvarumérke erhdlls pa begi-
ran ocksd di ansdkan om registrering av
gemenskapsvarumarket ldmnas in inom sex
manader fran den dag di mirket forsta
gingen anviindes pa varor som stillts ut pa
en officiell eller officiellt erkdnd internatio-
nell utstéllning.

Om innehavaren av ett dldre varumérke
som registrerats i ett EG-medlemsland eller
av ett varumérke som skyddas av en interna-
tionell registrering som géller i medlemslan-
det anstker om registrering av samma maérke

sdsom gemenskapsvarumirke, kan han kriva
att det dldre varumirket skall beaktas.

4.4. Forutsattningar for registrering

Gemenskapsvarumérkesbyran skall prova
om ansdkan om gemenskapsvarumirke upp-
fyller de formella kraven, tex. att
ansokningsavgiften har betalts. Byrin skall
ocksa prova om det finns absoluta hinder for
en registrering av mérket. Ett absolut regi-
streringshinder foreligger bl.a. om mirket
inte kan aterges rafiskt, om mérket saknar
sdrskiljningsformaga, s& att det t.ex. enbart
visar art, kvalitet, kvantitet, avsedd anvind-
ning, pris, geografiska ursprung eller tiden
for framstillandet, eller om mirket strider
mot allmin ordning eller &r vilseledande.

I fraga om absoluta hinder motsvarar prov-
ningen av ans6kan forfarandet i Finland. I
frdga om relativa registreringshinder avviker
{érlziarandet ddremot fran forfarandet i Fin-
an

Gemenskapsvarumérkesbyran skall préva
om ansokan kan forvixlas med dldre gemen-
skapsvarumirken eller éldre ansSkningar om
gemenskapsvarumiérken. Didremot provar den
inte om anstkan kan forvixlas med tidigare
nationella registreringar eller ansdkningar.
Gemenskapsvarumérkesbyrdn skall ~dock
séinda en kopia av anstkan om gemenskaps-
varumirke till registreringsmyndigheten i ett
sddant medlemsland som har meddelat ge-
menskapsvarumérkesbyrdn att det gor en
egen undersokning i sitt eget varumérkesre-
gister. Den nationella registreringsmyndig-
heten skall inom tre ménader 6verlimna en
undersSkningsrapport till gemenskapsvaru-
mirkesbyran.

Gemenskapsvarumérkesbyran skall séinda
savil gemenskapsvarumirkesbyrans som
de nationella registreringsmyndigheternas
undersokningsrapporter till den som ansoker
om gemenskapsvarumérke. Om sokanden,
trots de hinder som byrdn har meddelat, vill
fortsdtta sin anskan om gemenskapsvaru-
mirke, skall gemenskapsvarumirkesbyran
offenthggora ansokan i gemenskapsvarumar-
kestidningen pa Europeiska gemenskapernas
alla officiella sprak Byran avslar saledes
inte en ansékan pa tjdnstens vignar pa grund
av forvixlingsbarhet s& som goérs i Finland.
Byran skall informera varje innehavare eller
s6kande av gemenskapsvarumirke, som an-
ges i byrans undersokningsrapport, om of-
fentliggorandet.
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4.5. Invindningsforfarande

Invindningsforfarandet avviker fran det
nationella forfarandet. Det har delats upp i
tvd delar beroende pd om invindningen
grundar sig pa ett absolut eller ett relativt
registreringshinder. Efter offentliggérandet
kan vem som helst limna in anméirkningar
mot registreringen av ansdkan pa basis av
ett absolut hinder. Gemenskapsvarumirkes-
byran skall informera den sékande om an-
mirkningarna och den stkande skall ges
tillfdlle att bemdta dem. Den som ldmnat in
en anmirkning blir inte part i saken och kan
inte 6verklaga beslutet.

For att ans6kan skall avslds pa grund av
ett relativt hinder krévs det en invéindning.
En invdndning kan goéras av varje innehava-
re av ett dldre varumirke som har verkan
var som helst inom EG, om han anser att
det mirke som anstkan giller kan forvéxlas
med hans idldre varumirkesréttigheter. Tidi-
gare firma eller tidigare sldktnamn kan
emellertid inte ligga till grund f6r en invénd-
ning.

E%l inviandning kan ocksa grunda sig pa att
innehavarens ombud eller foretridare anso-
ker om registrering av mirket i eget namn
utan innehavarens samtycke. Om en inneha-
vare av ett icke registrerat varumirke eller
av ett annat kinnetecken som anvénds i nd-
ringsverksamhet av mer &n bara lokal bety-
delse gor en invdndning mot en registrering,
far det mérke som ansSkan giller inte regi-
streras, om ritten till detta kdnnetecken en-
ligt medlemsstatens lag har forvirvats tidiga-
re och kinnetecknet ger innehavaren ritt att
forbjuda anvindningen av det yngre varu-
mirket.

Innehavaren av ett dldre varumirke kan
gora en invindning ocksa i det fall att det
mirke som ansOkan giller ir identiskt med
eller liknar ett dldre varumirke, dven om de
varor eller tjanster som anstkan omfattar
inte liknar de varor eller tjénster som det
dldre varumirket skyddar. Hirvid forutsitts
emellertid att det dldre gemenskapsvarumér-
ket dr vilkdnt inom EG eller att det éldre
nationella varumirket &r vilként i medlems-
staten i friga och att anvindningen av det
mirke som anstkan giller skulle dra otill-
borlig fordel av eller vara till forfang for det
dldre vilkinda mirkets sirskiljningsférmaga
eller renommé.

Innehavaren av ett dldre varumirke kan
gbra en invidndning mot registreringen av

ansokan pa basis av ett relativt registrerings-
hinder inom tre ménader fran offentliggéran-
det. Invéndningen skall goras skriftligt och
grunderna for den skall anges. Den som gor
invindningen skall betala en inviandningsav-
gift. Inom en tid som gemenskapsvarumdir-
kesbyran faststiller kan den som gjort en
invindning inldmna fakta, bevis och argu-
ment som stdd for sin invidndning.

De rittigheter som &r knutna till ett
gemenskapsvarumirke kan hivas, om mir-
ket inte anvénds. I friga om ett gemenskaps-
varumérke uppfylls anvidndningskravet redan
genom att mirket anvidnds i ett
medlemsland. Den som ansdker om ett ge-
menskapsvarumirke kan kriva att den som
gjort en invidndning och som har ett #ldre
gemenskapsvarumirke framlédgger bevis for
att varumérket verkligen har anvints inom
EG under fem érs tid fore den dag di an-
sokan offentliggjordes for de varor eller
tjéinster som registreringen avser och som
utgdr grund for invindningen eller att det
finns verkliga skil for att mérket inte har
anvdnts. Om den som gjort invindningen
inte ldgger fram ndgot sadant bevis, skall
gemenskapsvarumérkesbyran férkasta in-
vindningen.

Gemenskapsvarumirkesbyrdn skall prova
invdndningen och uppmana parterna att si
ofta som nddvindigt inkomma med syn-
punkter pa yttranden fran andra parter eller
utfirdade av byrdn. Gemenskapsvarumirkes-
byran kan ocksd uppmana parterna att géra
upp i godo.

Eftersom gemenskapsvarumirkesbyran inte
pa tjdnstens vdgnar beaktar tidigare registre-
ringar eller ansokningar, maste innehavarna
av sadana ritt aktivt f6lja offentliggérandena
och gora invindningar for att forsvara sina
rittigheter. I synnerhet maste innehavarna av
dldre nationella registreringar goéra pa detta
sdtt, eftersom gemenskapsvarumirkesbyran
inte informerar dem om offentliggbérandena.
Vid invéndningsforfarandet bor det dock
beaktas att den forlorande parten blir tvung-
en att ersitta motpartens kostnader. Efter
registreringen kan en innehavare av ett dldre
varumirke anstka om att registreringen av
gemenskapsvarumirket skall ogiltigforklaras.

4.6. Registrering av ett gemenskapsvaru-
mirke

Nir en anstkan uppfyller kraven i forord-
ningen om gemenskapsvarumirke och nér
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nigon invindning inte har inkommit under
invindningstiden eller nér en invéindning har
forkastats genom ett slutligt beslut, skall det
mirke som ans6kan giller registreras som
ett gemenskapsvarumirke. Alla anteckningar
i registret skall goras pa Europeiska gemen-
skapernas alla officiella sprak.

Om provningen av invindningen visar att
varumérket inte kan registreras for ndgra
eller alla de varor eller tjanster som ansékan
géller, skall anstkan avslas i friga om dessa
varor eller tjénster eller till fullo. I annat fall
skall invéindningen avslas. Beslutet att avsla
imséikan skall offentliggtras nér det ar slut-
igt.

Den som anstker om ett gemenskapsvaru-
mirke kan ndr som helst aterkalla sin an-
s6kan eller begrinsa den forteckning over
varor eller tjdnster som ansdkan innehaller.
Om registreringsavgiften inte har betalts in-
om foreskriven tid, skall ansékan anses ha
aterkallats.

4.7. Rittsskyddsmedel

Overklagande av gemenskapsvarumérkes-
byrans beslut samt hdvning och ogiltigfor-
klaring av ett gemenskapsvarumirke genom
byréans beslut

Forsta besvirsinstans nér det géller gemen-
skapsvarumirkesbyrans beslut 4r besvérs-
nimnden vid gemenskapsvarumirkesbyran.
Besvir Over besvirsnimndens beslut kan
anforas hos EG-domstolen.

En ansdkan om hidvning eller ogiltigférkla-
ring av ett gemenskapsvarumirke skall 14m-
nas in till gemenskapsvarumirkesbyran.
Rittigheterna till ett gemenskapsvarumirke
kan hédvas pa samma sitt som ndr det giller
ett nationellt méirke, om det inte har anviints
pa fem é&r, det har blivit en sedvanlig be-
teckning eller blivit vilseledande. En regi-
strering av ett gemenskapsvarumirke kan
ogiltigforklaras bl.a. om den nationella lagen
skyddar tidigare ritt till ett namn, fotografi,
upphovsritt eller industriell dganderiitt.

Gemenskapsvarumirkesbyran kan inte
godkdnna en ansdkan om hévning av ett
varumiirke eller om en ogiltighetsforklaring,
om det redan finns ett beslut i saken av en
domstol i en EU-medlemsstat och beslutet
har vunnit laga kraft.

Hivning och ogiltigférklaring av ett
gemenskapsvarumirke vid domstol

Varje EG-medlemsstat skall inom sitt terri-
torium utse nationella domstolar till gemen-
skapsvarumarkesdomstolar. En domstol kan
i allménhet ta talan som giller hiavning eller
ogiltigforklaring av ett gemenskapsvarumir-
ke till behandling endast nir det &r friga om
motkrav som riktar sig mot en talan om in-
trang.

En gemenskapsvarumirkesdomstol har ex-
klusiv behorighet for all talan om intrang
och for motkrav om hévning eller om ogil-
tighetsforklaring av gemenskapsvarumirket.
En gemenskapsvarumirkesdomstol kan dock
inte ta talan om hivning av ett gemenskaps-
varumirke eller om ogiltighetsforklaring till
behandling, om gemenskapsvarumérkesbyran
har fattat slutligt beslut 1 samma frdga. In-
trangsrittegangarna kan ocksa gilla intrang
som skett i flera ldander.

Gemenskapsvarumirkesdomstolen  skall
underritta gemenskapsvarumirkesbyran om
motkrav om hévning av ett gemenskapsvaru-
mirke eller om ogiltigforklaring och byran
skall anteckna detta i registret over gemens-
kapsvarumirken. Gemenskapsvarumiérkes-
domstolen skall séinda en kopia pad domen
till gemenskapsvarumirkesbyran, som skall
anteckna domen i registret 6ver gemenskaps-
varumérken.

Gemenskapsvarumérkesdomstolarna skall
utéver forordningen om gemenskapsvaru-
mérken tillampa nationell lag till den del
bestimmelser inte ingar i férordningen om
gemenskapsvarumirken. Besvér over en ge-
menskapsvarumérkesdomstols beslut skall
imfﬁrs hos hogre domstol enligt nationell
ag.

4.8. Omvandling av ett gemenskapsvaru-
mirke till en ansokan om nationellt
varumirke

Behovet att omvandla ett gemenskapsvaru-
mirke till en ansSkan om nationellt varu-
mirke uppkommer pd grund av att ett ge-
menskapsvarumirke har verkan inom hela
EG eller ingen verkan alls. Redan ett regi-
streringshinder i en enda EG-medlemsstat
kan medfora att gemenskapsvarumirket inte
har ndgon verkan.

Den som anstker om eller innehar ett ge-
menskapsvarumirke kan krdva att ansokan
eller varumirket omvandlas till en anstkan
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om nationellt varumérke i den utstrickning
anstkan om gemenskapsvarumirke anses ha
blivit aterkallad eller registreringen av ge-
menskapsvarumirket har upphort att ha
rittsverkan. En sddan ansokan om nationellt
varumirke skall f4 samma ansokningsdatum
eller foretridesdatum som den registrering
eller ans6kan som giller gemenskapsvaru-
mirket hade. En ansokan om omvandling till
en nationell ansokan skall inges inom fast-
stilld tid efter det att registreringen av ge-
menskapsvarumérket upphor att ha réttsver-
kan eller ansdkan anses aterkallad och en
ansokningsavgift skall betalas till den na-
tionella registreringsmyndigheten.

5. Propositionens verkningar i friga
om organisation och ekonomi

Madridprotokollet har #nnu inte tritt i
kraft och det system som ingér i det funge-
rar inte dnnu. Antalet ans6kningar beror na-
turligtvis pd hur manga lander eller organi-
sationer som ansluter sig till Madridproto-
kollet. Darfor kan patent- och registerstyrel-
sens eventuella behov av extra resurser inte
uppskattas i detta skede.

Patent- och registerstyrelsen kommer att f&
sin andel av de internationella registrerings-
avgifterna, som skall ticka de kostnader som
systemet medfor. Finland boér meddela den
internationella byran att vi onskar fi en in-
dividuell avgift 1 stillet for tilliggs- och de-
signeringsavgifterna. D& kan Finland fast-
stilla storleken p& den individuella avgift
som for Finlands del skall ingd i den inter-
nationella registreringsavgiften. Den indivi-
duella avgiften far dock inte vara storre dn
den ansokningsavgift som patent- och regis-
terstyrelsen uppbér av den som ansdker om
nationell registrering. Avsikten dr att kost-
naderna for det internationella registrerings-
systemet skall betalas av de stkande och att
ansOkningsavgiftens storlek skall bestimmas
i enlighet hidrmed.

En ans6kan om gemenskapsvarumirke
offentliggtrs tidigast d& en ménad har for-
flutit fran den dag d& gemenskapsvarumir-
kesbyran sidnde byrans och de nationella re-
gistreringsmyndigheternas undersékningsrap-
porter till den s6kande. Ansékan om gemen-
skapsvarumirke skall offentliggoras pa EG:s
alla officiella sprak. Fore offentliggorandet
ir ans6kan om gemenskapsvarumirke inte
offentlig.

D4 de nationella registreringsmyndigheter-

na gor en undersdkning med avseende pa
forvaxlingsbarhet i sina egna register, har
ansdkan om gemenskapsvarumirke dnnu inte
Oversatts till den nationella registreringsmyn-
dighetens sprak.

Om Finland beslutar gora undersokningar
med avseende pa forvixlingsbarhet i det na-
tionella varumirkesregistret, innebir detta
extra arbete for patent- och registerstyrelsen.
For tryggande av de rittigheter som 4r knut-
na till den nationella registreringen av ett
varumirke bor patent- och registerstyrelsen
gora en undersokning med avseende pa for-
vixlingsbarhet i sitt eget register. Till varje
nationell registreringsmyndighet betalar ge-
menskapsvarumérkesbyrdn en viss summa
for varje undersdkningsrapport som myndig-
heten tillhandahaller. Bellc))ppet faststills av
budgetkommittén vid gemenskapsvarumir-
kesbyran.

Ett dldre gemenskapsvarumirke utgor regi-
streringshinder for en ans6kan om finskt
varumarke. Detta innebir att undersSknings-
materialet 6kar betydligt och medfér extra
kostnader for registreringsmyndigheten.
Kostnaderna betalas av dem som ansoker
om registrering av varumdrke i form av stor-
re ansokningsavgifter.

6. Beredningen av propositionen

Propositionen grundar sig pa en promemo-
ria av varumirkeslagsarbetsgruppen 1993,
som handels- och industriministeriet tillsatte
den 3 juni 1993. Arbetsgruppen hade till
uppgift att i form av en regeringsproposition
framlidgga forslag till en ny varumirkeslag
med sirskilt beaktande av kraven i Madrid-
protokollet om den internationella registre-
ringen av varumérken. Arbetsgruppen skulle
ocksa reda ut fragor i anslutning till EG:s
forordning om gemenskapsvarumirke, som
da var under beredning.

Den finska varumirkeslagen har traditio-
nellt Sverensstimt med principerna i varu-
mérkeslagarna i de 6vriga nordiska lindemna.
For att enhetligheten skall kvarstd har de
fragor som giller den internationella regi-
streringen under beredningens ging behand-
hats vid flera nordiska sakkunnigsammantri-

en.

Propositionen har varit pa remiss hos justi-
tieministeriet och utrikesministeriet, patent-
och registerstyrelsen, Industrins och
Arbetsgivarnas Centralférbund, Centralhan-
delskammaren, Centralférbundet fér smain-
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dustri, Finska Patentombudsférening, Finska
Foreningen for industriellt rittsskydd och
den finska AIPPI-gruppen samt Finlands
Advokatférbund. Remissinstanserna anser
Overlag propositionen vara #ndamaélsenlig
och anmirkningarna har ndrmast géllt vissa
tekniska detaljer. I utlatandena ingar dess-

utom vissa forslag till dndring av motive-
ringen, sirskilt i friga om stadgandet om
konsumtion av de rittigheter som dr knutna
till ett varumirke. De anforda synpunkterna
har 1 m&n av mdojlighet beaktats vid bered-
ningen av den slutliga propositionen.

DETALJMOTIVERING

1. Varumirkeslagen

10 a §. Med h#nvisning till den allminna
motiveringen foreslas att till varumirkesla-
gen fogas en ny paragraf, i vilken stadgas
om konsumtion av de rittigheter som ar
knutna till ett varumirke. Enligt paragrafen
skall innehavaren av ett varumirke inte ha
ritt att forbjuda anvindningen av varumirket
for varor som av innehavaren eller med hans
samtycke har forts ut pA marknaden under
varumérket inom gemenskapen. Stadgandet
om territoriell konsumtion utesluter interna-
tionell konsumtion, som hittills har varit den
princip som iakttagits inom varumirkesritten
1 Finland och de 6vriga nordiska linderna.
Stadgandet grundar sig pa bestimmelserna i
artikel 7 i EU-radets forsta direktiv om varu-
mirken. Aven om avsikten med direktivet
har uttryckligen varit att avhjélpa den osi-
kerhet och langsamhet som har hénfort sig
till utformningen av en princip om territori-
ell konsumtion som baserar sig pad EG:s
réttspraxis, har allmén ovisshet forekommit i
friga om tolkningen, sdsom ndmndes i den
allménna motiveringen.

Direktivet giller i enlighet med sin ordaly-
delse konsumtion inom gemenskapen. EES-
avtalet utvidgar dock dess territoriala till-
ampning, och dérfor bor principen om kon-
sumtion i lagen utstréickas till att gélla hela
EES.

14 §. I paragrafen stadgas om sirskilda
registreringshinder. Till paragrafens 1 mom.
fogas en 8 punkt, i vilken den internationella
registreringen av varumirken beaktas, och
en 9 punkt for beaktande av EG:s gemens-
kapsvarumirke. Nar den internationella by-
ran har underriittat patent- och registerstyrel-
sen om att en internationell registrering skall
gilla i Finland, far det varuméirke som regi-
streringen avser samma skydd som om

registreringen hade sokts direkt i Finland.
Detsamma skall gidlla ett registrerat
gemenskapsvarumérke.

Till den upprikning som ingar i paragra-
fens 2 mom. fogas ovan nidmnda 8 och 9
punkt. En internationell registrering och en
registrering av ett gemenskapsvarumirke
skall, liksom ocksd en finsk registrering,
utgdra ett relativt registreringshinder. En
finsk registrering skall siledes i allminhet
tillatas, om den vars ritt 4r i fraga samtycker
till det.

17 §. I paragrafen ndmns vad en anstkan
om nationell registrering skall innehalla. Pa-
ragrafens 1 mom. dndras s att den stkande
alltid skall ange de varor eller tjinster som
ansdkan om registrering avser samt de klas-
ser till vilka varorna eller tjédnsterna hor.
Enbart varu- eller tjinsteklasserna skall inte
lingre kunna anges. Varuforteckningen skall
inte heller kunna ersittas med en sadan all-
miént héllen rubrik for en klass som inte in-
dentifierar varorna, t.ex. "papper, papp och
ddrav framstidllda varor, som inte hor till
ndgon annan klass". Avsikten med éndringen
#r att forhindra onddigt omfattande registre-
ringar, som 4r till hinder f6r senare nationel-
la och internationella registreringar.

Om de varu- eller tjénsteklasser som den
sokande har angett ar felaktiga, skall an-
sokan anses omfatta de klasser till vilka de
angivna varorna eller tjéinsterna hor.

20 §. De dndringar som gjorts i paragrafen
innebdr att invindningsforfarandet sker efter
registreringen. Det dr oftast viktigt att den
som ansoker om registrering snabbt far ett
registreringsbeslut, dven om registreringen
eventuellt kan upphivas med anledning av
en inviandning. Enligt den gillande lagen
skall ans6kan forst kungoras fOr att invénd-
ningar skall kunna framstéllas och den regi-
streras forst efter invindningstidens utgang.
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Enligt forslaget skall ett varumirke registre-
ras, om ansokan uppfyller de uppstillda kra-
ven och det inte finns ndgot hinder for en
registrering. Kungorelsen skall ske forst ef-
ter registreringen. Inom tvd mdénader frén
den dag da registreringen kungjordes skall
vem som helst kunna framstilla en invénd-
ning mot registreringen pa basis av savil ett
absolut som ett relativt registreringshinder
pa samma sitt som fOr nirvarande.

21 §. Registermyndigheten skall underscka
en framstilld invindning pa samma sétt som
nu. Om registermyndigheten bedomer att de
grunder som anges i invéndningen inte utgor
nagra hinder for registreringen, skall den
forkasta inviandningen. Registermyndigheten
skall upphdva registreringen, om den efter
det att en invindning gjorts konstaterar att
négot hinder finns.

Registermyndigheten undersoker i regel
inte saken om invidndningen har aterkallats.
Om det utgdende frdn invdndningen dock
har kommit fram ndgon sadan sirskild orsak
som utgér hinder for registreringen, kan re-
gistermyndigheten undersdka saken. En sar-
skild orsak kan t.ex. vara att det i invind-
ningen anges att det mirke som ansdkan
giller 4r en ny, beskrivande term, men ter-
men nimns inte annu i nadgot uppslagsverk.

Om en registrering upphédvs med anledning
av en invindning, skall beslutet kungdras
nir det vunnit laga kraft.

22 §. Paragrafens 3 mom. dndras och till
paragrafen fogas nya 4 och 5 mom. En an-
sokan om fornyelse skall inte 1dngre behova
goras om det endast dr fraga om att fornya
en registrering. Registreringen férnyas auto-
matiskt om avgiften har betalts. Register-
myndigheten fattar da inte ndgot sirskilt be-
slut i saken, utan den sdkandes betalnings-
kvitto rdcker som bevis pa att registreringen
har fornyats. Ansokan skall dock fortfarande
goras om, i samband med fornyelsen, var-
orna anges klassvis, ritten till varumirket
dverfors pa ndgon annan eller en namnénd-
ring meddelas. Skyldigheten att ange varor-
na klassvis giller gamla registreringar, for
vilka en sidan anteckning inte har gjorts.

26 §. I paragrafens 2 mom. stadgas om
anvindningstvang for ett varumérke. Till det
fogas ett stadgande, enligt vilket det att ett
varumirke anvinds med innehavarens sam-
tycke jamstills med att varumérket anvénds
av innehavaren. I praktiken har det ocksa
varit sd, men for tydlighetens skull #r det
skiil att skriva in tillimpad praxis i lagen.

31 §. Paragrafens 1 mom. kompletteras
med ett stadgande om att ocksi den som gor
en invindning skall anvinda ombud, om han
inte har hemvist i Finland. Den som anséker
om en finsk registrering och som inte har
hemvist i Finland skall ha ett i Finland bo-
satt ombud, och for konsekvensens skull bor
ocksd den som gor en inviandning ha ett om-
bud. Detta stadgande skall naturligtvis ocksé
tillimpas pa den som gor en invindning och
aberopar en internationell registrering.

42 §. I forordningen om gemenskapsvaru-
mirke forutsitts att varje land utser en na-
tionell domstol som skall behandla sadana
drenden som giller gemenskapsvarumérken
och skall avgoras av en domstol.

Enligt 42 § varumirkeslagen 4r Helsing-
fors tingsriitt den enda laga domstol i Fin-
land i mal som giller ritt till varumirke,
ogiltigforklaring av ett varumirkes registre-
ring, férverkande av ett mirke, forbud mot
anvindning av ett varumirke och intrdng i
varumérkesrétt. Behandlingen av civilrittslig
talan som giller varumirken har koncentre-
rats till en avdelning vid Helsingfors tings-
ritt. Helsingfors tingsritt forfogar 6ver till-
racklig sakkunskap ocksa for att vara behor-
ig domstol i motsvarande mal som géller
gemenskapsvarumirken.

49 §. Enligt férordningen om gemenskaps-
varumirke skall den nationella domstol som
behandlar fragor i anslutning till ett gemen-
skapsvarumirke underritta savil patent- och
registerstyrelsen som gemenskapsvarumir-
kesbyran om talan och domar som géller
ogiltigforklaring och hévning av en registre-
ring av ett gemenskapsvarumérke. Stadgan-
den om detta foreslas i 49 § varumirkesla-

gen.

9 kap. Rubriken for lagens 9 kap. foreslas
bli indrad sa att till den fogas en hinvisning
till undanréjande av beslut.

50 §. Till paragrafen fogas en hinvisning
till 52 §. Registermyndigheten skall kungora
ett administrativt undanr6jande enligt 52 §.
Samtidigt preciseras stadgandet om kungo-
relse av licens.

51 §. I paragrafen stadgas om begrins-
ningar av ratten att sdka dndring. Den som
ansoker om ett varumérke kan stka dndring
i ett slutligt beslut av registermyndigheten
enligt vilket ansdkan har avslagits eller sa-
ken ldamnats didrhén. Andring 1 ett slutligt
beslut av registermyndigheten med an-
ledning av en inviindning som gjorts mot
registreringen, enligt vilket registreringen
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har rittslig verkan och invdndningen avslas,
kan s6kas av den som gjort invandningen.
Andring i ett slutligt beslut av registermyn-
digheten med anledning av en invindning,
enligt vilket registreringen upphévs och in-
vandningen godkénns, kan sékas av registre-
ringshavaren. Andringen foranleds av &dnd-
ringen av 20 och 21 §§ och stadgandet mot-
svarar gillande 51 §.

52 §. I paragrafens 1 mom. ingdr ett stad-
gande om registermyndighetens riittelse av
ett sakfel. En felaktig registrering kan bero
pa att de uppgifter som beslutet grundar sig
pa inte har motsvarat det faktiska léget.

T.ex. en ildre internationell registrering
utgor hinder for en finsk registrering. Det ar
mojligt att en ans6kan om finskt varumérke
har registrerats innan den internationella by-
ran har underrittat om en éldre internationell
registrering. Den finska ansokningen har da
registrerats i strid med lagens 14 § 1 mom.
och registermyndigheten bér kunna undan-
réja beslutet atminstone i de fall dir den
internationella registreringen giller samma
miirke.

Undanrdjandet av ett registreringsbeslut
enligt paragrafens 2 mom. bor begrénsas till
sadana beslut om vilkas felaktighet det inte
rader nédgot tvivel. Vid behandlingen av an-
sokan om registrering kan det ha hint nigot
handldggningsfel, som har lett till att ett
mirke som inte borde ha registrerats har
kommit in i registret. Om ett registrerings-
beslut baserar sig pa ett siddant fel, skall det
kunna avforas. Det dr séledes inte friga om
felaktig tillimpning av lagen utan om ett
obestridligt handldggningsfel av teknisk ka-
raktir.

10 kap. Det foreslas att till lagen fogas ett
nytt kapitel i stillet for det som tidigare har
upphivts. De stadganden som skall ingd i
kapitlet skall gilla den internationella regi-
streringen av varumirken. Kapitlets 54 -
56 §§ giller ansékningar om internationell
registrering som gors av finldndare. Ansok-
ningar om internationell registrering som
gbrs av utlinningar behandlas i 56 a -
561 §§.

53 §. Med internationell varumirkesregi-
strering avses en registrering av ett varumar-
ke som #r gjord av den internationella byrén
vid Virldsorganisationen for den intellektu-
ella dganderitten i enlighet med Madridpro-
tokollet. En registrering enligt Madridpro-
tokollet kan grunda sig p& en gillande na-
tionell registrering och déirutdver ocksa pa

en nationell ansdkan. Den stkande far sjilv
vélja om han ansoker om internationell regi-
strering pa grundval av en nationell registre-
ring eller en nationell ansokan. Férdelen
med att ansoka om internationell registrering
pa grundval av en nationell registrering &r
att den nationella registermyndigheten da
redan har undersokt forutsittningarna for en
registrering. Den s6kande kan dock inte all-
tid vinta pa registreringen, eftersom han vill
fa skydd 1 ett annat land eller inom gemen-
skapen sa snabbt som mojligt.

I paragrafens 2 mom. konstateras att pa-
tent- och registerstyrelsen skall skota de
uppgifter i Finland som enligt Madridpro-
tokollet ankommer pa en avtalsslutande parts
ambetsverk. For patent- och registerstyrel-
sens prestationer uppbirs avgift till staten
enligt lagen om avgifter for patent- och re-
gisterstyrelsens prestationer (1032/92).

54 §. I paragrafen nimns forutsittningarna
for att en ansokan om en internationell regi-
strering skall kunna ldmnas till patent- och
registerstyrelsen. Patent- och registerstyrel-
sen skall vara mottagande myndighet, om
den stkande &r finsk medborgare, har hem-
vist i Finland eller driver ett industri- eller
handelsféretag hér i landet. En forutsittning
dr dessutom att den som ansdker om en in-
ternationell registrering innehar en finsk re-
gistrering som géller samma mérke och har
verkan i Finland eller har anhéngiggjort en
sddan ansokan. Patent- och registerstyrelsen
skall inte vidarebefordra en anstkan, om de
krav som namns i paragrafen inte uppfylls.

Om den sokande uppfyller de krav som
stills pa en stkande i flera lidnder eller orga-
nisationer, kan han vilja det land eller den
organisation dér han vill limna in sin an-
sokan om internationell registrering.

Paragrafen baserar sig pa Madridprotokol-
lets artikel 2.1 i.

55 §. I paragrafen stadgas att ansokan
skall goras skriftligt. Den nationella register-
myndigheten bestammer pa vilket sprak den
internationella ansdkan skall goras. De san-
nolika alternativen &r engelska och franska.

De ldnder eller organisationer inom vilkas
omrade skydd soks skall anges i ansdkan.
En begiran om en utstriackning av det terri-
toriella skyddet kan framstillas ocksa efter
registreringen, men da intriader skyddet forst
fran den dag da begdran om utstrickning
inforts.

Nir en anstkan gors skall till registermyn-
digheten for tickande av kostnaderna betalas
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en stadgad avgift, vars belopp bestims av
den nationella registermyndigheten.

56 §. I paragrafen namns de atgirder som
registermyndigheten skall vidta nédr den har
tagit emot en ansdkan om internationell regi-
strering. Registermyndigheten skall i enlig-
het med artikel 3.1 i Madridprotokollet kon-
trollera att ans6kan om internationell regi-
strering 6verensstimmer med stkandens fin-
ska ansokan eller registrering. En ansdkan
om internationell registrering skall behandlas
i bradskande ordning sedan patent- och re-
gisterstyrelsen har tagit emot den.

Registermyndigheten skall séinda ett intyg
Over Overensstimmelsen tillsammans med
den internationella ansdkan till den interna-
tionella byran inom tvd manader fran den
dag ansdkan gjordes. Da blir det datum da
ansokan gjordes registreringsdatum for den
internationella registreringen. Om ansokan
inte Overensstimmer med den ansékan
sokanden har gjort i Finland eller med den
finska registreringen, skall registermyndig-
heten inte sinda den till den internationella
byran.

Om nagon Overensstimmelse inte finns,
skall registermyndigheten genom ett forelag-
gande aldgga sokanden att gora en rittelse
inom en viss tid vid dventyr att anstkan om
internationell registrering limnas dirhén.
Tidsfristen bor vara sa kort att ett intyg dver
Overensstimmelse med anledning av den
s6kandes rittelse kan fogas till den interna-
tionella anstkan och ldmnas in till den in-
ternationella byrdn inom tvid manader frin
ansokningsdagen.

Om den internationella ansdkan inte har
limnats in till den internationella byran in-
om tvd manader frdn anstkningsdagen, an-
tecknas den dag da den internationella regi-
streringsansdkan inkommer till den interna-
tionella byran som registreringsdag.
Registermyndigheten undersoker inte an-
sokan i andra avseenden &n med tanke pa
overensstimmelsen. Den internationella by-
ran skall skota granskningen av ansékan
bl.a. nidr det giller klassificeringen (artikel
3.2 i Madridprotokollet). Om den internatio-
nella registreringen grundar sig pd en na-
tionell anstkan, kan det hiinda att klassifice-
ringen av den nationella ansdkan inte har
kontrollerats.

56 a §. Om Finland i en ansékan om inter-
nationell registrering, som har tillstillts den
internationella byran, nidmns som ett land
inom vars territorium skydd soks, skall den
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internationella byran informera Finland om
registreringen.

Enligt de tillimpningsforeskrifter som &r
under beredning skall en ansékan om inter-
nationell registrering kunna goras antingen
pa franska eller engelska, beroende pa vad
registermyndigheten i det land eller inom
den organisation dér ansdkan har gjorts har
bestimt. Den internationella byran skall
kungdra den internationella registreringen i
den tidning som giller internationella regi-
streringar och som byran ger ut. Registre-
ringarna och kungorelserna torde komma att
goras bade pa engelska och franska. Den
internationella byrdn skall skoéta 6Sver-
séttningen.

En fOrutsdttning for att en internationell
registrering skall f4 verkan i Finland &r att
den internationella byran har underrittat om
en internationell registrering dér Finland har
designerats (artikel 3.4 i Madridprotokollet).
Direfter skall patent- och registerstyrelsen
understka eventuella registreringshinder pa
samma sétt som ndr det dr friga om en an-
sokan om finsk registrering. Enligt artikel
5.1 i Madridprotokollet kan en registrering
avslds endast pa de grunder som skulle kun-
na aberopas enligt Pariskonventionen om
;mséjkan om mirket hade gjorts direkt i Fin-
and.

56 b §. Den nationella registermyndighe-
ten skall tillimpa den nationella lagstiftning-
en da den behandlar en internationell regi-
strering. Salunda skall patent- och register-
styrelsen pa tjinsten vignar i enlighet med
Finlands lag underséka om det finns absolu-
ta eller relativa hinder for registreringen.
Forutsittningarna for en registrering nimns
frimst i 13 § och registreringshindren i
14 §.

Patent- och registerstyrelsen (artikel 5.2 i
Madridprotokollet) skall inom en bestimd
tid meddela den internationella byrédn alla
skdl till att registreringen inte kan godkin-
nas. Den internationella byrén skall omedel-
bart underritta innehavaren av den interna-
tionella registreringen om meddelandet. In-
nehavaren av den internationella registre-
ringen skall ha tillgdng till samma réttsme-
del och tidsfrister att forsvara sina réttigheter
som en nationell s6kande.

Innehavaren av en internationell registre-
ring skall beredas mojlighet att avge ett ut-
talande med anledning av patent- och regis-
terstyrelsens meddelande. Om uttalandet inte
innehaller nigra siddana omstiandigheter med



18 RP 135/1995 d

stod av vilka varumérket kan anses uppfylla
registreringskraven enligt lagen, skall patent-
och registerstyrelsen fatta ett beslut enligt
vilket den internationella registreringen inte
kan gilla i Finland. Registermyndigheten
skall fatta ett beslut med motsvarande inne-
héll ocksa i det fall att den som innehar den
internationella registreringen inte har avgivit
négot uttalande med anledning av patent-
och registerstyrelsens meddelande.

Enligt Madridprotokollet dr den ovan
nimnda tidsfristen, inom vilken patent- och
registerstyrelsen skall underritta den interna-
tionella byrdin om registreringshindret, 12
ménader. Den avtalsslutande staten kan dock
meddela att den anvinder en tidsfrist om 18
ménader. Finland bor limna in ett sidant
meddelande, eftersom behandlingstiderna i
Finland ér relativt langa. Detta beror bl.a. p&
att patent- och registerstyrelsen understker
ansokningarna péd tjdnstens vignar nir det
giller savidl absoluta som relativa registre-
ringshinder, medan de relativa registrerings-
hindren i manga linder beaktas endast med
anledning av en invindning.

56 ¢ §. Patent- och registerstyrelsen skall
kungodra den internationella byrans underrit-
telse om en internationell registrering i den
varumirkestidning som den ger ut, om den
inte vid undersokningen har konstaterat att
det finns ndgot hinder for registreringen. I
kungorelsen skall ndmnas det datum som
den internationella byran har angivit for den
internationella registreringen och fran vilken
den internationella registreringen har rittslig
verkan. Det datum som den internationella
byran har angivit dr antingen registrerings-
dagen eller ett senare datum da innehavaren
av den internationella registreringen angav
Finland som ett land ddr han vil% fa skydd
for sitt mérke (datum da begiran om ut-
strickning av registreringen forts in).

Fran och med kungorelsedagen bérjar in-
vandningstiden, under vilken vem som helst
kan gora en invidndning mot registreringen
pa grundval av savil ett absolut som ett re-
lativt hinder. Invidndningstiden skall vara tva
manader.

56 d §. Efter invindningstiden skall regis-
termyndigheten kontrollera den internationel-
la registreringens giltighet. Registreringens
giltighet kriver inte nagot beslut av register-
myndigheten, men om ingen invindning mot
den internationella registreringens giltighet
har gjorts, skall patent- och registerstyrelsen
fora in det varumérke som skyddas av den

internationella registreringen i sin forteck-
ning.

Med anledning av en invindning skall pa-
tent- och registerstyrelsen fatta ett beslut,
genom vilket den antingen férkastar invind-
ningen, varvid den internationella registre-
ringen blir gillande, eller godkinner invind-
ningen, varvid den internationella registre-
ringen inte har nigon rittslig verkan 1 Fin-
land. Nér ett beslut enligt vilket invindning-
en avslds har vunnit laga kraft, skall patent-
och registerstyrelsen fora in det varumirke
som skyddas av den internationella registre-
ringen 1 sin forteckning.

Enligt artikel 5.2 i Madridprotokollet skall
patent- och registerstyrelsen inom 18 ma-
nader fran den internationella byrans under-
rittelse meddela den internationella byran att
den internationella registreringen inte giller.
Om invindningstiden 16per ut senare, skall
registermyndigheten inom nimnda 18 ma-
nader meddela den internationella byran att
registreringens giltighet med anledning av en
inviindning kan komma att upphora att gilla
ocksa senare. Hirvid skall meddelandet om
att den internationella registreringens giltig-
het upphor ldmnas till den internationella
byran inom en ménad fran invéndnings-
tidens utgang.

Den internationella byran skall omedelbart
underritta innehavaren av den internationella
registreringen om den nationella register-
myndighetens meddelande.

Ett beslut av registermyndigheten som har
vunnit laga kraft och enligt vilket en interna-
tionell registrering inte har nagon verkan i
Finland skall kungéras.

56 e §. I paragrafen stadgas om en inter-
nationell registrerings rittsliga verkan. I en
ansdkan om internationell registrering skall
enligt artikel 3 ter i Madridprotokollet anges
de avtalsslutande parter inom vilkas territo-
rium skydd stks. Den som anstker om en
internationell registrering kan dock ocksa
efter registreringen anséka om en utstrick-
ning av det territoriella skyddet.

En internationell registrering skall kunna
fa verkan i Finland, om den grundar sig pa
en nationell registrering som har verkan i
nigon annan avtalsslutande stat eller inom
nagon avtalsslutande organisation eller péa en
nationell ansokan i en sddan stat eller inom
en sadan organisation. Fran och med den
dag som den internationella byran har angi-
vit (registreringsdagen eller den dag da be-
giran om utstrickning har inforts) skall mér-
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ket ge samma skydd som om registrering av
det hade s6kts direkt i Finland (artikel 4.1 a
i Madridprotokollet).

P4 en intemationell registrering skall bl.a.
lagens 1 § 3 mom., 3 - 11 §§, 24 - 27 §§
och 32 - 49 §§ tillimpas. Vad som dessa
paragrafer stadgar om registrering skall till-
lampas ocksa pa sadana internationella regi-
streringar som forts in i patent- och register-
styrelsens forteckning.

Fér en ansGkan om internationell registre-
ring kan enligt artikel 4 i den 1967 genom-
forda revisionen av Pariskonventionen for
skydd av den industriella &4ganderdtten
(FordrS 43/75) begiras prioritetsritt pa sam-
ma sitt som for en nationell ansékan (jamfor
30 §). Om ansckan om internationell regi-
strering gors inom sex ménader fran det att
den forsta anstkan om registrering av var-
umirket gjordes i ndgon stat som anslutit sig
till Pariskonventionen, erhalls pa begéran
prioritet for ansokan fran den dag den forsta
ansokan gjordes (konventionsprioritet). Prio-
riteten innebir att nimnda dag betraktas som
den dag da den internationella ansdkningen
gjorts nir olika skyddsréttigheter stills i kro-
nologisk ordning.

56 f §. Den internationella byran skall sén-
da en kopia av patent- och registerstyrelsens
meddelande om att en internationell registre-
ring inte har verkan i Finland till innehava-
ren av den internationella registreringen.
Enligt artikel 5.3 i Madridprotokollet skall
innehavaren av den internationella registre-
ringen ha tillgang till samma rittsmedel som
om registreringen hade sokts direkt i
Finland. Inom den tid som ndmns i medde-
landet skall innehavaren kunna avge uttalan-
de. Innehavaren av en internationell registre-
ring behover i regel inte nigot i Finland bo-
satt ombud, men om &mbetsverket har un-
derrdttat om nagot hinder for registreringen
(provisional refusal) och innehavaren vill
uttala sig i saken, bor han anvinda ett i Fin-
land bosatt ombud. Ett ombud kan behdvas
bl.a. av den anledningen att hindret kan vara
en finsk- eller svensksprikig registrering. I
de linder som omfattas av Madridverens-
kommelsen skall ombudet handla p& samma
sdtt nidr det giller intemationella registre-
ringar som nédr det giller nationella ansok-
ningar och bl.a. anvanda den nationella by-
réns sprak. Detta dr &ndamaélsenligt eftersom
varuforteckningarna fér de méarken som
kommer fram vid den understkning som
giller forvixlingsbarheten &r pa den

nationella byrdns sprék och Oversitts inte.
Innehavaren bor anviinda ett i Finland bosatt
ombud ocksi av den anledningen att tiden
for sokande av éndring i patent- och regis-
terstyrelsens beslut borjar den dag da den
som soker @ndring har fatt meddelande om
beslutet och det annars skulle vara svart att
bevisligen tillkdnnage beslutet direkt till den
utlédndska innehavaren.

Om innehavaren av en internationell regi-
strering inte anvinder ett hir i landet bosatt
ombud, skall registermyndigheten tillimpa
lagens 31 § 2 mom., enligt vilket register-
myndigheten under innehavarens sist upp-
givna adress skall foreldgga honom att med-
dela vem som &r hans ombud. Om innehava-
ren av den internationella registreringen inte
gor det, anser registermyndigheten att nagot
uttalande inte har avgivits och meddelar den
internationella byran att den internationella
registreringen inte har verkan i Finland.

Pa en invindning som gjorts med stod av
en internationell registrering skall tillimpas
vad som i lagens 31 § stadgas om ombud.

56 g §. Innehavaren av en internationell
registrering kan ha nationella registreringar
av samma varumirke i flera linder, bla. i
Finland. Om kraven i paragrafens 1 mom.
uppfylls, skall den internationella registre-
ringen ersitta den finska registreringen och
pé normalt siitt inforas i patent- och register-
styrelsens forteckning enligt 53 §. Den in-
ternationella registreringen far da inte géra
intrdng 1 registreringshavarens rattigheter
med stdd av den finska registreringen, utan
innehavaren skall fortfarande kunna aberopa
det tidigare skyddet med hénsyn till de varor
och tjianster som den finska registreringen
omfattar (artikel 4 bis 1 i Madridprotokol-
let). Samtliga varor och tjénster som omfat-
tas av den finska registreringen skall ingé i
forteckningen 6ver de varor och tjanster som
omfattas av den internationella registreringen
for att den internationella registreringen skall
kunna tréda i stéllet for den finska registre-
ringen.

D3 en internationell registrering 4r identisk
med en finsk registrering upphor den finska
registreringen med stéd av Madridprotokol-
let, och detta kriver inte ndgon anteckning i
det finska varumaérkesregistret. P4 begidran
av innehavaren av den internationella regi-
streringen skall dock ett meddelande om att
den internationella registreringen har tritt i
stillet for den finska registreringen anteck-
nas i registret och kungoras (artikel 4 bis 2 i
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Madridprotokollet). Ett stadgande om detta
ingar i paragrafens 2 mom.

56 h §. Om den internationella byrdn med-
delar registermyndigheten att en internatio-
nell registrering inte ldngre till vissa delar
eller 6ver huvud taget skyddar varumérket
t.ex. pa grund av att innehavaren har under-
latit att férnya den, skall varumérket ocksa
avforas ur patent- och registerstyrelsens for-
teckning i motsvarande utstrickning och
saken kungoras.

56 i §. Enligt artikel 6.3 och 6.4 i Madrid-
protokollet upphér en internationell registre-
ring att gilla, om den nationella registrering
eller den nationella ansdkan som ligger till
grund for registreringen forlorar sin verkan
inom en tid av fem dr frén registreringsda-
gen ("central attack"). Giltigheten upphor
ocksd om besvir eller en invéndning mot
ansokan eller en réttegdng mot ansokan eller
registreringen har anhingiggjorts inom fem
ar fran registreringsdagen men leder till re-
sultat forst efter det att fem &r har forflutit.
Nir en internationell registrering upphdr att
gilla upphor dess verkan ocksa i Finland.

En internationell registrering som varit i
kraft i Finland skall kunna ersiittas med en
finsk registrering som har samma prioritet
som den internationella registreringen, om
de krav som ndmns i paragrafens 1 mom.
uppfylls (artikel 9 quinquies i Madridproto-
kollet). Den finska anstkan skall géras inom
tre manader frin den dag da den internatio-
nella registreringen upphérde att gélla. Den
forteckning Gver varor eller tjianster som in-
gér i den finska ansokan far inte vara mera
omfattande 4n den som omfattades av den
internationella registreringen som hade ver-
kan i Finland. Patent- och registerstyrelsen
skall tillimpa varumirkeslagen di den be-
handlar en sddan ans6kan och sokanden
skall betala stadgade avgifter. Om de krav
som nidmns i 1 mom. inte uppfylls, skall en
ans6kan om finsk registrering naturligtvis
dnda kunna goras, men prioriteten intrader
dé pa normalt sétt den dag ansokan gors.

56 j §. En internationell registrering kan
upphora att gilla och forlora sin verkan i de
designerade linderna pa grund av att ndgon
part sdger upp sin anslutning till Madridpro-
tokollet. De internationella registreringar
som har verkan i Finland forlorar sin verkan
om Finland séger upp sin anslutning till Ma-
dridprotokollet. En internationell registrering
upphor ocksa att gilla om det land eller den
organisation dir den nationella anstkan eller

registrering som ligger till grund for den
internationella registreringen har gjorts siger
upp sin anslutning till Madridprotokollet. I
det senare fallet upphor den internationella
registreringen att gilla i alla designerade
stater och organisationer, eftersom innehava-
ren av den internationella registreringen inte
lingre har ritt att anséka om en internatio-
nell registrering.

En internationell registrering som haft ver-
kan i Finland skall hidrvid kunna ersittas
med en finsk registrering som har samma
prioritet som den internationella registrering-
en, om de krav som ndmns i paragrafens
1 mom. uppfylls (artikel 15.5 i Madridpro-
tokollet). Kraven dr i dvrigt desamma som i
56 i §, men den finska ansdkan skall kunna
goras inom tva &r fran det uppsédgningen fick
verkan och registreringen upphoérde att gilla.
Om de krav som ndmns i 1 mom. inte upp-
fylls, skall en finsk anstkan dock kunna
goras men formansritten uppkommer den
dag anstkan gors.

56 k §. I paragrafen stadgas om kungoran-
de i samband med f{drnyelse, Overforing,
undanr6jande av registrering och licens.

56 1 §. Paragrafen innehaller stadganden
om sOkande av dndring i drenden som giller
en internationell registrering. Paragrafen
motsvarar den foreslagna 51 §.

I paragrafens 3 mom. hénvisas till 51 a §,
enligt vilken #ndring skall s6kas hos patent-
och registerstyrelsens besvirsavdelning. Om
besvirsforfarandet och behandlingen av
'zilr;{)det vid besvirsavdelningen stadgas sir-
skilt.

10 a kap. Det foreslds att ett nytt kapitel
som giller gemenskapsvarumirken fogas till
varumirkeslagen. Fastin kapitlet innehéller
endast tva paragrafer, behovs det ett sirskilt
kapitel for att de skall kunna skiljas fran de
andra stadganden som giller varumérken.

57 §. Paragrafen innehdller en definition
p& gemenskapsvarumidrke med hénvisning
till forordningen om gemenskapsvarumirke
samt ett stadgande om det nationella dmbets-
verk som tar emot ansokningar om gemen-
skapsvarumérke nér s6kanden inte vill limna
in anstkan direkt till gemenskapsvarumir-
kesbyran. I dessa fall dr det nationella 4m-
betsverket berittigat att for ansdkan uppbéra
en avgift som motsvarar de kostnader som
det dsamkas.

57 a §. Om en registrering som géller ett
gemenskapsvarumirke helt eller delvis har
upphort att gilla eller en ansékan om ett
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emenskapsvarumirke helt eller delvis har
aterkallats, skall den som innehar eller an-
sbker om gemenskapsvarumirket kunna an-
soka om nationell registrering av samma
varumirke t.ex. i Finland. For tydlighetens
skull foreslas i varumirkeslagen stadganden
som géaller omvandling av ett gemenskapsva-
rumirke till en ansdkan om finskt varumér-
ke. En sddan anstkan om varumirke skall
behandlas av patent- och registerstyrelsen.

2. Nirmare stadganden och bestim-
melser
Nirmare stadganden kan vid behov utfér-
das genom forordning med stod av 58 §
varumirkeslagen.

3. Ikrafttridande

Den foreslagna lagstiftningen goér det

mojligt for Finland att i enlighet med sina
forpliktelser ansluta sig till Madridprotokol-
let om den internationella registreringen av
varumirken senast den 1 januari 1996. For
ett dandamalsenligt slutférande av de
avtalsarrangemang som anslutningen till pro-
tokollet forutsitter bor lagen till denna del
bringas i kraft vid en tidpunkt som bestdms
genom forordning. Till den del som giller
gemenskapsvarumirken bor lagidndringarna
gilla senast d& gemenskapsvarumirkesbyran
inleder sin verksambhet, vilket torde ske den
1 april 1996. DA det 4r dndamélsenligast att
bada dndringarna genomfors samtidigt, fore-
slas att lagandringen i sin helhet bringas i
kraft vid en tidpunkt som bestdims genom
forordning. Atgirder som verkstilligheten av
lagen forutsitter far dock vidtas redan innan
den trider i kraft.

Med stod av vad som anforts ovan fore-
laggs Riksdagen f6ljande lagforslag:
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Lag

om #ndring av varumiirkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphdys 1 varumirkeslagen av den 10 januari 1964 (7/64) 14 § 1 mom. 7 punkten och
2 mom., 17 § 1 mom., 20 och 21 §§, 22 § 3 mom., 26 § 2 mom., 31 § 1 mom. 49 §, rubri-
ken for 9 kap. samt 50 och 51 § §,

av dessa lagrum 17 § 1 mom. och 50 § sddana de lyder i lag av den 16 december 1983
(996/83), 26 § 2 mom. och rubriken for 9 kap. saddana de lyder i lag av den 25 januari 1993
(39/93) samt 31 § 1 mom. och 51 § sddana de lyder i lag av den 20 februari 1976 (176/76),
samt

fogas till lagen en ny 10 a §, till 14 § 1 mom., sddant det lyder delvis #ndrat genom
ndmnda lag av den 16 december 1983, nya 8 och 9 punkter, till 22 § nya 4 och 5 mom., till
42 §, sddan den lyder delvis @ndrad genom nimnda lag av den 16 december 1983, ett nytt
3 mom., till lagen en ny 52 § i stdllet for den 52 § som upphivts genom lag av den
5 december 1980 samt till lagen ett nytt 10 kap. i stéllet for det 10 kap. som upphivts ge-

nom sistnimnda lag och till lagen ett nytt 10 a kap. som féljer:

10 a §

Innehavaren av ett varumirke har inte ritt
att férbjuda anvindningen av varumirket for
varor som av innehavaren eller med hans
samtycke under detta varumérke har forts ut
pa marknaden inom Europeiska ekonomiska
samarbetsomradet.

Vad som stadgas i 1 mom. tillimpas inte
om innehavaren har skilig anledning att
motsitta sig att varorna pa nytt fors ut pé
marknaden, sérskilt nér varornas beskaffen-
het har fordndrats eller forsimrats efter det
att de har forts ut pd marknaden.

14 §

Varumirke far inte registeras

7) om mirket kan forvixlas med ett varu-
kinnetecken som vid tiden fér ansSkningen
anvindes av nagon annan, och ansdkningen
gjorts med vetskap om detta och stkanden
inte anvéint sitt marke innan det andra kén-
netecknet togs i bruk, eller

8) om miirket kan forvixlas med ett varu-
mirke som skyddas av en internationell re-
gistrering som giller i Finland och den dag
enligt 56 ¢ § 1 mom. som den internationel-
1a byran angivit infaller fore den dag nir re-
gistrering av varumérket soks, eller

9) om mirket kan forvixlas med ett
gemenskapsvarumirke enligt 57 § 1 mom.
som har registrerats pa basis av en tidigare
anstkan.

I fall som avses i 4 - 9 punkten far regi-
strering ske, om den vars réatt &r i friga sam-
tycker till det och det inte i Gvrigt moter
hinder enligt 1 mom.

17 §

Registrering av ett varumérke skall sokas
skriftligt hos registermyndigheten. I ansokan
skall anges sdkandens namn eller firma samt
de varor och klasser som mirket omfattar.
Miirket skall tydligt anges i ansdkan.

20 §

Om ansokan uppfyller kraven och det inte
finns nagot hinder for registrering, skall re-
gistermyndigheten registrera varumérket och
en kungorelse om registreringen utférdas.

En invindning mot registreringen skall
framstillas skriftligt till registermyndigheten
inom tva ménader fran kungorelsedagen.

Aven om den som gjort inviéndningen
atertar denna, kan saken prévas om det finns
sérskilda skl till det.
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21§

Sedan en inviéindning har gjorts skall regis-
termyndigheten upphéva registreringen, om
det finns nagot hinder for denna. Nir ett
beslut om uighéivning av en registrering har
vunnit laga kraft, skall beslutet kungoras.

Registermyndigheten skall avsld invind-
ningen, om det inte finns ndgot hinder for
registreringen.

En registrering kan férnyas tidigast ett ar
fore och senast sex manader efter registre-
ringsperiodens utgang.

En anstkan om fornyelse skall goras
skriftligt hos registermyndigheten, om inne-
havaren i samband med férnyelsen vill géra
nagon #ndring i anteckningarna i registret
eller om det i registret inte har antecknats
till vilka klasser varorna hor. 1 annat fall
anses registreringen fornyad, da avgiften for
fornyelsen har betalts.

I friga om behandlingen av en ansdtkan
skall stadgandena i 19 § tillimpas pd mot-
svarande sitt.

Registreringen av ett varumérke férverkas,
om mirket inte har varit i bruk under de
fem senaste aren och innehavaren inte visar
godtagbara skdl dartill. Att ett varumirke
anvinds med innehavarens samtycke jim-
stills med att varumirket anvinds av inne-
havaren. Forverkande av registrering kan
dock inte krivas, om mérket har varit 1 bruk
efter utgdngen av femérsperioden, men in-
nan krav pa forverkande har framstilits.
Hirvid beaktas dock inte sddan anvindning
av ett mirke som har skett inom de tre méa-
nader som foregar kravet pa forverkande,
om forberedelserna for bruket av varumirket
inleds forst efter det att innehavaren har fatt
kiinnedom om att en ansdkan om forverkan-
de kan goras.

318§

Den som ansdker om ett varumérke och
den som innehar ett registrerat varumirke

och som inte har hemvist i Finland skall ha
ett i Finland bosatt ombud, som #r skyldigt
att foretrida honom i allt som ror mirket.
En finsk sammanslutning kan ocksd vara
ombud. En anteckning om ombudet for in-
nehavaren av ett varumirke skall goras i
varumérkesregistret. Den som gor en in-
vindning och som inte har hemvist i Finland
skall ha ett i Finland bosatt ombud, som
skall foretrida honom i inviindningsirendet.

Gemenskapsvarumirkesdomstol enligt
ridets férordning om gemenskapsvarumirke
som ndmns i 57 § 1 mom. dr Helsingfors
tingsritt.

49 §

Domstolen skall till patent- och register-
styrelsen sinda en kopia av domen i1 mal
som giller intrdng i rétten till varukdnne-
tecken eller i mal som avses i 10, 25, 26, 36
och 46 §§. Domstolen skall dessutom under-
ritta den gemenskapsvarumirkesbyrd som
avses i 57 § 1 mom. om talan som giller
forverkande av gemenskapsvarumirke eller
ogiltigforklaring av en registrering och till
byran sidnda en kopia av det laga kraft vun-
na beslutet.

9 kap.

Kungorelse, delgivning, besvar samt
undanrijande av beslut

50 §

Utom i de fall som avses i 20 och 21 §§
skall kungorelse dven ske da ett registrerat
mirke dndras enligt 23 §, da ett mirke av-
fors ur registret med stod av 24 - 26, 31
eller 52 § samt da i registret gors en anteck-
ning om Overlatelse enligt 33 § eller om
licens enligt 34 §.

518§

Andring i ett slutligt beslut av register-
myndigheten i1 drenden som rér varumérke
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kan sokas av sokanden, om beslutet gétt ho-
nom emot eller saken ldmnats ddrhén. And-
ring i ett slutligt beslut av registermyndig-
heten med anledning av en inviindning mot
registreringen kan sokas av den som beslutet
gatt emot. Aven om den som gjort invind-
ningen &tertar sin dndringsansokan, kan sa-
léen provas, om det finns sirskilda skl till
et.

52§

Om registermyndigheten av den internatio-
nella byra som ndmns i 53 § far ett medde-
lande om en internationell registrering som
ger skydd fore den dag da den finska regi-
strering som skyddar samma miérke blir gél-
lande och de varor som den internationella
registreringen omfattar ar desamma eller del-
vis desamma som de som den finska regi-
streringen omfattar, skall registermyndighe-
ten undanrdja sitt beslut om den finska regi-
streringen och avgora drendet pa nytt.

Om registermyndigheten sedan ett registre-
ringsbeslut fattats och innan invandningsti-
den 16per ut konstaterar att registreringsbe-
slutet grundar sig pa ett uppenbart handlagg-
ningsfel, kan registermyndigheten undanrdja
det felaktiga beslutet och avgéra édrendet pa
nytt.

10 kap.
Internationell varumiéirkesregistrering
53§

Med internationell varumirkesregistrering
avses en registrering som den internationella
byran vid Véarldsorganisationen for den intel-
lektuella #ganderdtten har gjort enligt
Madridprotokollet av den 27 juni 1989 som
ankyter till 6verenskommelsen om den inter-
nationella registreringen av varumirken av
den 14 april 1891.

Patent- och registerstyrelsen skall skota de
uppgifter som giller internationell registre-
ring i Finland och féra en forteckning 6ver
internationella registreringar som giller i
Finland.

54 §

Om en finsk medborgare eller ndgon som

har hemvist i Finland eller driver ett indu-
stri- eller handelsforetag hir i landet vill
ansbka om en internationell registrering,
skall han limna in en ansokan om detta till
patent- och registerstyrelsen. En forutsitt-
ning for ans6kan om internationell registre-
ring &r att stkanden i Finland innehar en
registrering som giller samma mirke eller
har ansokt om registrering av mirket i
Finland.

55§

En internationell anstkan skall goras
skriftligt s4 som sdrskilt bestdims. Da an-
s6kan gors skall stadgad avgift betalas.

56 §

Registermyndigheten skall kontrollera att
ansdkan om internationell varumirkesregi-
strering dverensstimmer med den finska re-
gistrering som sdkanden innehar eller har
ansokt om i Finland.

Om det inte finns en sddan Overensstim-
melse som avses i 1 mom., skall register-
myndigheten aldgga sdkanden att inom viss
tid ridtta den internationella ansdkan vid
dventyr att ansokan limnas darhén.

Om det finns en sadan Gverensstimmelse
som avses i 1 mom., skall registermyndig-
heten foga ett intyg 6ver detta till den inter-
nationella ans6kan och sidnda det till-
sammans med anstkan till den internationel-
la byran innan tvd manader har forflutit fran
det ansdkan gjordes.

56 a§

Nir registermyndigheten av den internatio-
nella byran far meddelande om en interna-
tionell registrering som skall gilla Finland,
skall registermyndigheten prova om det
finns nagot hinder for registreringen.

56 b §

Om registermyndigheten konstaterar att det
varumirke som den internationella registre-
ringen avser inte uppfyller registreringskra-
ven enligt denna lag, skall myndigheten
meddela den internationella byran att den
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internationella registreringen inte &r i kraft i
Finland. Registermyndigheten skall sénda
meddelandet jémte motivering till den inter-
nationella byran inom 18 manader frén da-
gen for det meddelande fran den internatio-
nella byran som ndmns i 56 a §.

Om den som innehar den internationella
registreringen inte i det uttalande som han
avgivit med anledning av registermyndighe-
tens meddelande enligt 1 mom. har framf6rt
nigra sadana omstindigheter med st6d av
vilka varumirket kan anses uppfylla registre-
ringskraven enligt denna lag, skall register-
myndigheten fatta ett beslut enligt vilket den
internationella registreringen inte giller i
Finland. Registermyndigheten skall fatta ett
beslut med motsvarande innehall ocksa i det
fall att den som innehar den internationella
registreringen inte har avgivit nagot uttalan-
de med anledning av registermyndighetens
meddelande enligt 1 mom.

56 ¢ §

Om det inte finns nagot hinder for
registreringen, skall registermyndigheten
kungora det meddelande fran den internatio-
nella byrdn som avses i 56 a § pa det siitt
som stadgas i 20 § 1 mom. I kungdrelsen
skall anges den dag som den internationella
byran har angivit for den internationella re-
gistreringen.

En invindning mot att den internationella
~ registreringen blir géllande i Finland skall
goras skriftligt hos registermyndigheten in-
om tva ménader frn kungorelsedagen.

56d§

Om registermyndigheten efter det att en
invindning gjorts konstaterar att det varu-
mirke som fén internationella registreringen
giller inte uppfyller registreringskraven en-
ligt denna lag, skall myndigheten meddela
den internationella byrén att den internatio-
nella registreringen inte &r i kraft i Finland i
enlighet med vad som stadgas i 56 b §
1 mom.

Om den tid som nidmns i 56 ¢ § 2 mom.
16per ut senare dn inom 18 ménader fran det
meddelande frin den internationella byran
som avses i 56 a §, skall registermyndighe-
ten inom 18 manader frdn ovan ndmnda
meddelande informera den internationella
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byrin om att registreringen kan komma att
upphora vid en senare tidpunkt. Hirvid skall
ett meddelande om att registreringen inte dr
i kraft 1 Finland 1dmnas inom en manad fran
det att den tid som nidmns i 56 ¢ § 2 mom.
har 16pt ut.

Nir ett beslut som fattats sedan en invand-
ning gjorts och som innebér att den interna-
tionella registreringen inte giller i Finland
har vunnit laga kraft, skall registermyndig-
heten utfirda en kungorelse om detta.

56e§

En internationell varumirkesregistrering
som giller i Finland #r i kraft frin den dag
enligt 56 ¢ § 1 mom. som den internationel-
la byran angivit. P4 en internationell regi-
strering skall stadgandena i denna lag och
med stéd av den utfirdade bestimmelser
tillampas i tilldmpliga delar.

56 f §

Om nigon som innehar en internationell
registrering men inte har hemvist i Finland
vill avge ett utlatande till patent- och regis-
terstyrelsen, skall han anvinda ett i Finland
bosatt ombud.

56 g §

Om innehavaren av ett i Finland registrerat
varumérke innehar en internationell registre-
ring som omfattar samma mérke och giller i
Finland, skall den internationella varumaér-
kesregistreringen tréda i stdllet for den fin-
ska registreringen, om samtliga de varor
som omfattas av den finska registreringen
ingér i forteckningen 6ver de varor som om-
fattas av den internationella registreringen.

Registermyndigheten skall pa begiran an-
teckna i registret att  den internationella
varumérkesregistreringen dr i kraft samt
utfdrda en kungdrelse om detta.

56 h §

Om ett varumirke helt eller delvis avfors
ur det internationella registret, skall register-
myndigheten i motsvarande utstrickning
avfora det ur sin forteckning och utfirda en
kungorelse om detta.
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561§

Om en internationell registrering som gél-
ler i Finland upphdr inom fem ar fran den
dag som avses 1 56 ¢ § 1 mom. pé grund av
att den nationella registreringen eller an-
s6kan om en sadan inte lingre kan utgora
grund for den internationella registreringen
och varumirkets innehavare ansoker om re-
gistrering av samma varumdérke i Finland,
skall denna ans6kan anses gjord den dag
som avses i 56 ¢ § 1 mom., under forutsétt-
ning att

1) ansokan gors inom tre manader fran
den dag da den internationella registreringen
upphdrde,

2) de varor som anges i den finska an-
s6kan ocksd omfattades av den internationel-
la registreringen som gillde i Finland och

3) ansokan 1 6vrigt uppfyller kraven fér en
registrering och s6kanden betalar féreskrivna
avgifter.

Registermyndigheten skall anteckna i regi-
stret att den finska ansokan grundar sig pa
en internationell registrering samt utfirda en
kungérelse om detta.

568

Om en internationell reglstrerlng som gal-
ler i Finland upphér pa grund av att ndgon
som i forhallande till det protokoll som
ndmns i 53 § &r en avtalsslutande part har
sagt upp sin anslutning till protokollet och
varumirkets innehavare ansdker om registre-
ring av samma varumirke i Finland, skall
denna ansotkan anses gjord den dag som av-
ses 1 56 ¢ § 1 mom., under forutsittning att

1) ansokan gors inom tva ar fran den dag
da uppsigningen tradde i kraft,

de varor som anges i den finska an-
sOkan ocks& omfattades av den internationel-
la registreringen som gillde i Finland och

3) ans6kan 1 Ovrigt uppfyller kraven for en
registrering och sdkanden betalar foreskrivna
avgifter.

Registermyndigheten skall anteckna i regi-
stret att den finska ansokan grundar sig pa
en internationell registrering samt utfirda en
kungorelse om detta.

56k §

Fornyelse av en internationell registrering,

Overforing, avférande enligt 24 - 26 §§ samt
licens skall kungéras.

561§

Andring i ett slutligt beslut av register-
myndigheten kan sokas av den som har an-
sokt om internationell registrering och av
den som innehar en internationell registre-
ring och har begirt att registreringen skall
gilla i Finland, om beslutet har gatt honom
emot eller saken ldmnats dérhén.

Andring i ett beslut som innebdr att en
internationell registrering skall gélla i Fin-
land trots att en invindning har gjorts kan
sokas av den som har gjort invindningen.
Fastdn den som gjort invdndningen atertar
sin dndringsansdkan, kan saken prévas, om
det finns sirskilda skl till det.

Vid overklagande enligt 1 och 2 mom.
skall 51 a § tillimpas pd motsvarande sitt.

10 a kap.
Gemenskapsvarumiirke
57 §

Med gemenskapsvarumirke avses ett var-
umirke som med stéd av radets forordning
(EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumérke har
registrerats av Europeiska gemenskapens
byréd for harmonisering inom den inre mark-
naden (gemenskapsvarumérkesbyran).

En anstkan om gemenskapsvarumirke kan
limnas in till patent- och registerstyrelsen,
som s#nder den vidare till gemenskapsvaru-
mirkesbyran. For ansékan skall betalas for-
eskriven avgift till patent- och registerstyrel-
sen.

57 a§

Om en registrering som giller ett gemen-
skapsvarumérke helt eller delvis har upphort
att gélla eller en ansokan om ett gemenskap-
svarumérke helt eller delvis har &tertagits
och gemenskapsvarumiirkets innehavare an-
sOker om registrering av samma varumirke i
Finland, skall en siddan anstkan anses gjord
den dag anstkan om gemenskapsvarumarke
gjordes, under forutsdttning att

1) ansdkan gors inom tre manader fran
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dagen for gemenskapsvarumirkesbyrans
meddelande om att registreringen av gemen-
skapsvarumérket upphort att gilla eller an-
sOkan om gemenskapsvarumérke atertagits,

2) de varor som anges i den finska an-
sokan ocksd omfattades av ansdkan om ge-
menskapsvarumirke till den del denna har
atertagits eller av registreringen av gemen-
skapsvarumirket till den del denna upphort
att gilla och

3) ansokan i 6vrigt uppfyller kraven for en
registrering och s6kanden betalar féreskrivna
avgifter.

Om en registrering av ett gemenskapsvaru-
miérke har upphort att gilla pa grund av att
mirket inte har varit i bruk och mirkets in-
nehavare anstker om registrering av samma
varumirke i Finland, skall en sddan ansékan,
om de krav som ndmns i 1 mom. uppfylls,
anses gjord den dag ansdkan om
gemenskapsvarumirke gjordes, under fGrut-
sdttning att gemenskapsvarumirket verkligen
har varit i anvindning i Finland.

Helsingfors den 6 oktober 1995

Om en ansdkan om gemenskapsvarumirke
upphor att gilla pA grund av att ansékan
atertas eller om en registrering av ett ge-
menskapsvarumirke upphor att gilla pa
grund av att den limnas of6rnyad eller pa
grund av en nationell domstols beslut, skall
den finska ansdkan goras inom tre ménader
fran den dag ansokan atertogs, varumirkets
registreringsperiod 16pte ut eller domstolens
beslut vann laga kraft.

Denna lag trider i kraft vid en tidpunkt
som bestims genom forordning.

Denna lag tillimpas ocksd pa varumérken
som registrerats fore lagens ikrafttridande.

Stadgandena i denna lag, utom 17 §
1 mom., skall tillimpas pa ansokningar om
varumérkesregistrering som #r anhéingiga nir
lagen tridder 1 kraft. Sddana registreringsan-
sokningar som registermyndigheten redan
har kungjort enligt 20 § skall likvél behand-
las och avgdras med stdd av de stadganden
som giller ndr denna lag tridder i kraft.

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister A ntti Kalliomdki
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Bilaga

Lag

om éndring av varumirkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphdvs i varumérkeslagen av den 10 januari 1964 (7/64) 14 § 1 mom. 7 punkten och
2 mom., 17 § 1 mom., 20 och 21 §§, 22 § 3 mom., 26 § 2 mom., 31 § 1 mom. 49 §, rubri-
ken for 9 kap. samt 50 och 51 § §,

av dessa lagrum 17 § 1 mom. och 50 § sddana de lyder i lag av den 16 december 1983
(996/83), 26 § 2 mom. och rubriken for 9 kap. sddana de lyder 1 lag av den 25 januari 1993
(39/93) samt 31 § 1 mom. och 51 § sadana de lyder i lag av den 20 februari 1976 (176/76),
samt

fogas till lagen en ny 10 a §, till 14 § 1 mom., sddant det lyder delvis éndrat genom
nédmnda lag av den 16 december 1983, nya 8 och 9 punkter, till 22 § nya 4 och 5 mom., till
42 §, sadan den lyder delvis @ndrad genom némnda lag av den 16 december 1983, ett nytt
3 mom., till lagen en ny 52 § i stillet for den 52 § som upphévts genom lag av den
5 december 1980 samt till lagen ett nytt 10 kap. i stillet for det 10 kap. som upphivts ge-

nom sistndmnda lag och till lagen ett nytt 10 a kap. som foljer:

Gdllande lydelse

Foreslagen lydelse
10a§

Innehavaren av ett varumdrke har inte
rditt att forbjuda anvdndningen av varumdirket
for varor som av innehavaren eller med hans
samtycke under detta varumdirke har forts ut
pad marknaden inom Europeiska ekonomiska
samarbetsomrddet.

Vad som stadgas i 1 mom. tillimpas inte
om innehavaren har skdlig anledning art
motsditta sig att varoma pa nytt fors ut pd
marknaden, séirskilt ndr varomas beskaffen-
het har forindrats eller forsimrats efter det
att de har forts ut pa marknaden.

14 §

Varumirke far inte registreras:

7) om mirket #dr forvixlingsbart med varu-
kénnetecken, som vid tiden for ansokningen
anvindes av annan, samt ansokningen
gjorts med vetskap harom och sokanden ej
anvint sitt mirke innan det andra kénneteck-
net togs i bruk.

7) om miirket kan forvixlas med ett varu-
kinnetecken som vid tiden for ansdkningen
anvindes av nagon annan, och ansdkningen
gjorts med vetskap om detta och sokanden
inte anvint sitt marke innan det andra kén-
netecknet togs i bruk, eller

8) om mdrket kan forviixlas med ett varu-
mdirke som skyddas av en internationell regi-
strering som gdller { Finland och den dag
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Gidillande lydelse

I fall som avses i 4, 5, 6 och 7 punkterna
ma registrering ske, om den vars ritt ar i
fraga medgiver det och hinder enligt 1 mom.
eljest ej moter.

17 §

Registrering av varumirke skall sokas
skriftligen hos registermyndigheten. Ansok-
ningen skall innehalla uppgift om sdkandens
namn eller firma samt om de slag eller klas-
ser av varor for vilka mirket dr avsett. Mir-
ket skall tydligt anges i ansdkningen.

20 §

Aro ansokningshandlingarna fullstindiga
och befinnes i saken ej hinder for registre-
ring foreligga, skall registermyndigheten
kungora ansokningen.

Den som vill framstélla invdndning mot
ansokningen skall gora detta skriftligen till
registermyndigheten inom tvd manader frén
kungoérelsedagen.

21 §

Efter utgangen av tid, som sigs i 20 §,
skall registermyndigheten foretaga an-
sokningen till fortsatt prévning.

Bifalles ansOkningen, skall, sedan beslu-
tet hidrom vunnit laga kraft,mérket intagas i
registret samt kungorelse didrom utfirdas.

Avslas eller avskrives ansdkan, som
kungjorts enligt 20 §, skall beslutet héirom,

Foreslagen lydelse

enligt 56 ¢ § 1 mom. som den intemationel-
la byran angivit infaller fore den dag ndr re-
gistrering av varumdrket soks, eller

9) om mdrket kan forvixlas med ett
gemenskapsvarumdrke enligt 57 § 1 mom.
som har registrerats pd basis av en tidigare
ansdkan.

I fall som avses i 4 - 9 punkten far regi-
strering ske, om den vars rétt dr i fraga sam-
tycker till det och det inte i ovrigt moter
hinder enligt 1 mom.

17 §

Registrering av ett varumirke skall sokas
skriftligt hos registermyndigheten. I ansokan
skall anges sékandens namn eller firma samt
de varor och klasser som mdrket omfattar.
Mirket skall tydligt anges i ansékan.

20 §

Om ansékan uppfyller kraven och det
inte finns ndgot hincﬁ:r for registrering, skall
registermyndigheten registrera varumdrket
Zch en kungorelse om registreringen utfar-
as.

En invindning mot registreringen skall
framstdllas skriftligt till registermyndigheten
inom tvd manader fran kungérelsedagen.

Aven om den som gjort inviindningen
dtertar denna, kan saken likval provas om
det finns sdrskilda skdl till det.

21§

Sedan en invindning har gjorts skall re-
gistermyndigheten upphdva registreringen,
om det finns ndgot hinder for denna. Ndr ett
beslut om upphdvning av en registrering har
vunnit laga kraft, skall beslutet kungoras.

Registermyndigheten skall avsld invand-
ningen, om det inte finns ndgot hinder for
registreringen.
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Gdllande lydelse

sedan det vunnit laga kraft, kungoras.

Ansokan om fornyelse gores skriftligen
hos registermyndigheten tidigast ett ar fore
och senast sex méanader efter registreringspe-
riodens utgang. Betrdffande handliggning av
ansokan skall vad i 19 § stadgas dga mots-
varande tillimpning.

Registreringen av ett varumirke forver-
kas, om mirket inte har varit i bruk under
de fem senaste dren och innebavaren inte
visar godtagbara skl dértill. Férverkande av
registrering kan dock inte krivas, om miérket
har varit i bruk efter utgingen av femarspe-
rioden, men innan krav pa forverkande har
framstéllts. Hérvid beaktas dock inte sddan
anvéndning av ett mirke som har skett inom
de tre manader som foregér kravet pa for-
verkande, om forberedelserna for bruket av
varumairket inleds forst efter det att inneha-
varen har fatt kinnedom om att en ansdkan
om forverkande kan goras.

31§

Sokande av varumirke och innehavare av
registrerat varuméirke, vilken icke har hem-
vist i Finland, skall ha ett hir bosatt ombud,
som #r skyldigt att foretrdda honom i allt
som ror mirket. Ombud kan #ven vara
finskt samfund. Anteckning om ombud for

Foreslagen lydelse

En registrering kan fornyas tidigast ett ar
fore och senast sex manader efter registre-
ringsperiodens utging.

En ansckan om fomyelse skall goras
skriftligt hos registermyndigheten, om inne-
havaren i samband med formyelsen vill gora
ndgon dndring i anteckningarma i registret
eller om det | registret inte har antecknats
till vilka klasser varorna hor. I annat fall
anses registreringen fomyad, da avgiften for
fomyelsen har betalts.

I fraga om behandlingen av en ansékan
skall stadgandena i 19 § tillampas pda mot-
svarande sditt.

Registreringen av ett varumirke fGrver-
kas, om mirket inte har varit i bruk under
de fem senaste aren och innehavaren inte
visar godtagbara skdl dirtill. At ett varu-
mdrke anvdnds med innehavarens samtycke
jamstdlls med att varumdrket anvinds av
innehavaren. Forverkande av registrering
kan dock inte krivas, om miérket har varit 1
bruk efter utgangen av femarsperioden, men
innan krav pa forverkande har framstallts.
Harvid beaktas dock inte sddan anvindning
av ett mérke som har skett inom de tre ma-
nader som foregar kravet pa forverkande,
om forberedelserna for bruket av varumérket
inleds forst efter det att innehavaren har fatt
kdnnedom om att en ans6kan om forverkan-
de kan goras.

31§

Den som anséker om ett varumirke och
den som innehar ett registrerat varumirke
och som inte har hemvist i Finland skall ha
ett { Finland bosatt ombud, som dr skyldigt
att foretrida honom i allt som rér mirket.
En finsk sammanslutning kan ocksd vara
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innehavare av varumirke skall goras i varu-
miirkesregistret.

49 §

Dom i mal om intrang i rétten till varu-
kinnetecken eller i mél, som avses i 10, 25,
26, 36 och 46 §§, skall genom domstolens
forsorg i avskrift sindas till patent- och re-
gisterstyrelsen.

9 kap.
Kungorelse, delgivning och besvir

50 §

Utom i de fall som avses i 20 och 21 §§
skall kungorelse dven ske da registrerat mér-
ke #ndras enligt 23 §, d& mirke avfors ut
registret med stod av 24 - 26 eller 31§ samt
da i registret enligt 33 § gors anteckning om
overlatelse eller enligt 34 § om registrering
av licens.

51§

Andring i slutligt beslut av registermyn-
digheten i drenden som rdr varumirke kan

Foreslagen lydelse

ombud. En anteckning om ombuder fér in-
nehavaren av ett varumirke skall goéras i
varumirkesregistret. Den som gor en in-
vindning och som inte har hemvist i Finland
skall ha ett i Finland bosatt ombud, som
skall foretrada honom i invindningsdrendet.

Gemenskapsvarumdrkesdomstol  enligt
rddets forordning om gemenskapsvarumdrke
som nidmns nedan i 57 § 1 mom. dr Hel-
singfors tingsriitt.

49 §

Domstolen skall till patent- och register-
styrelsen sdnda en kopia av domen i madl
som gdller intrang i rdtten till varukdnne-
tecken eller i mal som avses [ 10, 25, 26, 36
och 46 §§. Domstolen skall dessutom under-
ritta den gemenskapsvarumdrkesbyrd som
avses i 57 1 mom. om talan som gdiller for-
verkande av gemenskapsvarumdrke eller
ogiltigforklaring av en registrering och till
byran sdnda en kopia av cf;t laga kraft vun-
na beslutet.

9 kap.
Kungérelse, delgivning, besvir samt un-
danriojande av beslut

50 §

Utom i de fall som avses i 20 och 21 §§
skall kungérelse dven ske da et registrerat
mirke dndras enligt 23 §, da ett mirke av-
fors ur registret med stéd av 24 - 26, 31
eller 52 § samt da i registret gors en anteck-
ning om o6verlételse enligt 33 § eller om li-
cens enligt 34 §.

51§

Andring i et slutligt beslut av register-
myndigheten i drenden som ror varumirke
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sokas av sOkanden, om beslutet gitt honom
emot eller saken limnats ddrhdn. I beslut,
varigenom ansokan bifallits trots att invénd-
ning framstillts i behorig ordning, kan #n-
dring stkas av den som gjort invindningen.
Aterkallar han sin dndringsansokan, kan sa-
ken likvidl provas, om sarskilda skil dartill
foreligga.

Foreslagen lydelse

kan sokas av sokanden, om beslutet gatt ho-
nom emot eller saken ldmnats dirhdn. And-
ring i ett slutligt beslut av registermyndig-
heten med anledning av en invindning mot
registreringen kan sokas av den som beslutet
gatt emot. Aven om den som gjort
invindningen Aatertar sin dndringsansokan,
kan saken provas, om det finns sidrskilda
skil till det.

52§

Om registermyndigheten av den interna-
tionella byrd som ndmns i 53 § far ett med-
delande om en intemationell registrering
som ger skydd fore den dag da den finska
registrering som skyddar samma mdrke blir

dllande och de varor som den intemationel-
a registreringen omfattar dr desamma eller
delvis desamma som de som den finska re-
iistreringen omfattar, skall registermyndig-

eten undanrdja sitt beslut om den finska re-
gistreringen och avgdra drendet pa nytt.

Om registermyndigheten sedan ett regi-
streringsbeslut fattats och innan invéindnings-
tiden loper ut konstaterar att registreringsbe-
slutet grundar sig pa ett uppenbart handldgg-
ningsfel, kan registermyndigheten undanroja
det felaktiga beslutet och avgora drendet pd
nytt.

(Nya 10 och 10 a kap.)

Denna lag trider i kraft vid en tidpunkt
som bestidms genom forordning.

Denna lag tillémpas ocksd pd varumdrken
som registrerats fore lagens ikrafttridande.

Stadgandena i denna lag, utom 17 §
1 mom., skall tilldmpas pa ansokningar om
varumdrkesregistrering som dr anhdngiga ndr
lagen triider i kraft. Sadana registreringsan-
sokningar som registermyndigheten redan
har kungjort enligt 20 § skall likvil behand-
las och avgoras med stod av de stadganden
som gdller ndr denna lag trider i krcy‘ét).




