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Regeringens proposition till riksdagen med forslag till lagar om findring av varumérkeslagen
och av 49 kap. 2 § i strafflagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHALL

I denna proposition foreslas dndringar i varumérkeslagen och strafflagen. Genom dndringarna
i varumarkeslagen genomfors de nddvéndiga dndringarna for att lagen ska Overensstimma
med gillande lagstiftning och réttspraxis i Europeiska unionen. De foreslagna éndringarna gél-
ler bland annat lagens tillimpningsomride, definitionen av varumérke samt definitionen av
sarskiljningsformaga. Till lagen fogas separata bestimmelser om skyddets innehall och be-
gransningarna av skyddet. Det foreslés dessutom att bestimmelserna om handlédggning av in-
viandningar med anledning av en internationell varumérkesregistrering ska preciseras. I straff-
lagen gors en begreppsprecisering till f6ljd av éndringarna i varumérkeslagen.

Lagarna avses tridda i kraft den 1 september 2016.
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ALLMAN MOTIVERING

1 Nulige

1.1 Den internationella utvecklingen samt lagstiftningen i utlandet och i EU
Internationella avtal

Pariskonventionen (FordrS 14/1953), som ingicks 1883, reglerar minimiinnehallet i industri-
ellt rittsskydd och utlénningars stdllning som sokande av réttigheter. Konventionen revidera-
des senast i Stockholm 1967. Konventionen administreras av Vérldsorganisationen for den in-
tellektuella dganderatten (WIPO). Finland anslot sig till konventionen 1921.

Finland ar ocksa bundet av bilaga 1C, Avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialritter
(TRIPS-avtalet), som finns i avtalet om upprittande av Vérldshandelsorganisationen (FordrS
5/1995). Avtalet innehaller bl.a. bestimmelser om minimiskydd f6r varumérken och om verk-
stédllighet av réttigheterna.

Madridprotokollet (Protocol Relating to the Madrid Agreement) undertecknades 1989, och
Finland ansl6t sig till det 1996 (FordrS 12/1996). Enligt det system som Madridprotokollet har
skapat dr det mdjligt att genom en internationell ansokan fa skydd i flera namngivna lénder.
Ansokan forutsitter dock ett gillande nationellt eller regionalt varumirke eller en ansdkan om
ett sddant.

Till en harmonisering av varumirkeslagarna syftar ocksd Trademark Law Treaty fran 1994
och darpé foljande Singapore Treaty on the Law of Trademarks (Singaporekonventionen) fran
2006. Finland har undertecknat bada konventionerna men har inte ratificerat dem.

Lagstiftningen i EU

Rédets forsta direktiv 89/104/EEG om tillndrmningen av medlemsstaternas varumaérkeslagar
(varumirkesdirektivet) antogs den 21 december 1988 och dess bestimmelser inforlivades med
Finlands rétt genom lag 39/1993. Senare antogs en ny version av varumarkesdirektivet, Euro-
paparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumaérkeslagar. Direktivets innehdll foréndrades dock inte. Direktivet re-
viderades genom Europaparlamentets och radets direktiv EU 2015/2436 for tillndrmning av
medlemsstaternas varumarkeslagstiftning (nya varumarkesdirektivet), som tradde i kraft den
16 december 2015. Forfattningstekniskt trddde det nya varumarkesdirektivet i kraft den 14 ja-
nuari 2016 och ska genomforas nationellt senast den 14 januari 2019. Det gamla varumaérkes-
direktivet géller fortfarande och giltigheten upphor den 15 januari 2019.

Avsikten med varumérkesdirektivet ér en tillndrmning av medlemsstaternas varumaérkeslagar
och uppstillande av samma villkor for erhédllande och bevarande av ett registrerat varumarke i
alla medlemsstater. Syftet &r att skillnaderna i lagstiftningen inte ska hindra den fria rorlighet-
en for varor och det fria utbytet av tjénster eller snedvrida konkurrensen pé& den inre mark-
naden. Direktivet innehaller savél tvingande som icke tvingande bestimmelser.

Enligt artikel 2 i direktivet kan ett varumarke utgoras av alla tecken som kan aterges grafiskt,
sdrskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstiver, siffror, formen pa en vara eller dess
forpackning, forutsatt att tecknen i fraga kan sdrskilja ett foretags varor eller tjinster fran
andra foretags. Av detta foljer enligt Europeiska unionens domstol att ett varumérke ska upp-
fylla tre krav. For det forsta ska det utgdra ett tecken. For det andra méste detta tecken kunna
aterges grafiskt. For det tredje ska tecknet vara dgnat att sirskilja ett foretags varor eller tjéns-
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ter fran andra foretags (C-321/03 Dyson, dom 25.1.2007, REG 2007, s 1-712, punkt 28). Euro-
peiska unionens domstol har ockséa konstaterat att &ven om det inte i artikel 2 anges vissa aty-
piska tecken som inte i sig kan uppfattas visuellt, utesluts de inte heller uttryckligen fran be-

stimmelsen. Upprickningen é&r alltsd inte uttdmmande. (C-273/00, Sieckmann, dom
12.12.2002, REG 2002, s. I-11737, punkt 43 och 44).

Artikel 3 1 direktivet innehdller bestimmelser om registreringshinder och ogiltighetsgrunder
for ett varumirke. Till registreringshindren hor t.ex. det att ett varumirke endast bestér av
tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet,
avsedda anvindning, virde, geografiska ursprung, tiden for deras framstillande eller andra
egenskaper hos varorna eller tjédnsterna. Sddana mérken kan dock som en f6ljd av bruket av
dem forvirva sirskiljningsformaga och darfor godkinnas for registrering.

Ett varumarke far inte heller registreras om det utgors enbart av en form som foljer av varans
art, en form som krévs for att uppné ett tekniskt resultat eller en form som inverkar visentligt
pa varans vérde. Ett sddant mérke kan aldrig forvirva sérskiljningsforméga genom anvéndning
och dérfor aldrig godkénnas for registrering (C-299/99 Philips, dom18.6.2002, REG 2002, s.
1-5490, punkt 75).

I artikel 5 i varumirkesdirektivet foreskrivs det om réttigheter som &r knutna till ett varu-
mérke. Skyddet kan uppfattas ha tre nivder. For det forsta har innehavaren av ett varumirke
ratt att forhindra tredje man, som inte har dennes tillstdnd, att i néringsverksamhet anvénda
tecken som é&r identiska med varumirket med avseende pé de varor och tjdnster som é&r iden-
tiska med dem for vilka varumérket &r registrerat (s.k. double identity). For det andra géller
ratten att forhindra anvéndning tecken som pé grund av sin identitet eller likhet med varumaér-
ket och identiteten eller likheten hos de varor och tjanster som ticks av varumérket och teck-
net kan leda till forvixling hos allménheten, inbegripet risken for association mellan tecknet
och varumérket. En risk for forvixling foreligger om allménheten kan tro att varorna eller
tjénsterna i friga kommer frdn samma foretag eller i forekommande fall frén foretag med eko-
nomiska band (C-39/97 Canon, dom 29.9.1998, REG 1998, s. I-5525, punkt 29).

Som en tredje skyddsniva kan betraktas det skydd som ges kdnda varumédrken. En medlems-
stat far enligt artikel 5.2 besluta att innehavaren ska ha rétt att forhindra tredje man, som inte
har hans tillstind, fran att i niringsverksamhet anvinda ett tecken som é&r identiskt med eller
liknar det kéinda varumérket med avseende pa varor och tjénster av annan art én dem for vilka
det kidnda varumarket ar registrerat. Detta forutsitter dock att anvandningen av tecknet utan
skélig anledning drar otillborlig fordel av eller &r till forfang for varumaérkets sérskiljnings-
formaéga eller renommé (bl.a. C-292/00 Davidoff, C-408/01 Adidas-Salomon och C-252/07 In-
tel). 1 artikel 5.2 1 direktivet forpliktas medlemsstaterna inte att i den nationella lagstiftningen
ta i bruk det skydd som definieras dér. I och med artikeln ges endast en mojlighet for dem att
ta i bruk ett sddant skydd. Da denna mdjlighet har anvénts skyddas vl kéinda varuméarken med
stod av bade artikel 5.1 och artikel 5.2 i direktivet.

Enligt artikel 3.2 d far det bestimmas att ett varumérke inte far registreras eller, om det redan
ar registrerat, att det ska kunna forklaras ogiltigt, om ansdkan om registrering av varumérket
gjorts i ond tro av den sdkande. I artikel 52.1 b i EU-forordningen om gemenskapsvarumérken
(Radets forordning (EG) nr 207/2009) finns en motsvarande bestimmelse. Enligt den forklaras
ett gemenskapsvarumarke ogiltigt om s6kanden var i ond tro nir ansdkan om varumaérkesregi-
strering gavs in.

Vidare f&r en medlemsstat enligt artikel 4.4 g i varumirkesdirektivet besluta att ett varumirke

inte ska registreras eller, om det &r registrerat, ska kunna ogiltigforklaras, om varumérket kan
forvixlas med ett médrke som anvéndes i utlandet vid tidpunkten for ansdkan och som fortfa-
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rande anvénds dir, under forutsittning att sokande vid tidpunkten for ansdkan hade ont upp-
sat.

Begreppet ont uppsét kan i EU-rétten och nationellt anses vara ett etablerat uttryck (I friga om
en enhetlig tolkning av begreppet ont uppsét, se Europeiska unionens domstols dom i mal C-
320/12 Malaysia Dairy Industries, punkterna 29 och 35. Enligt EU-domstolens avgdrande
(dom Malaysia Dairy Industries, EU:C:2013:435, punkt 43) ska artikel 4.4 g i direktiv
2008/95 tolkas s&, att medlemsstaterna inte far infora ett sérskilt skydd for utléindska varumar-
ken som skiljer sig fran skyddet enligt denna bestédmmelse och som grundar sig pa att den som
ansokt om registrering har haft eller borde ha haft kinnedom om ett utlandskt varumérke.

I frdga om prévningen av ont uppséat har EU-domstolen i sin avgorandepraxis (dom C-529/07,
punkt 53, Chocoladenfabriken Lindt & Spriingli) fort fram att vid bedomningen av huruvida
sOkanden varit i ond tro i den mening som avses i artikel 51.1 b 1 férordning (EG) nr 40/94 ska
den nationella domstolen beakta samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet vilka forelég
vid den tidpunkt da ansdkan om registrering av ett kdnnetecken som gemenskapsvarumirke
gavs in. Vid provningen ska domstolen i synnerhet beakta den omstidndigheten att s6kanden
vet om eller borde veta om att en tredje man 1 minst en medlemsstat anvander ett identiskt el-
ler liknande kdnnetecken for en vara som ar identisk eller av liknande slag, vilket innebér en
risk for forvaxling med det kdnnetecken som avses i registreringsansokan.

For att avgora om den som ansoker om registrering av varumérket &r i ond tro, ska domstolen
sasom 1 EU:s allmidnna domstols avgorande (dom SA.PAR. v. SMHV — Salini Costruttori
(GRUPPO SALINI), T-321/10, punkt 28) beddma sdkandens avsikt genom att dra en slutsats
av bl.a. foljande: de objektiva omstdndigheterna och dennes konkreta handlingar, av dennes
roll eller stdllning, av dennes kinnedom om anvandningen av det tidigare varumarket.

I artikel 6 1 varumérkesdirektivet foreskrivs det om begriansningar av ett varumaérkes réttsver-
kan, dvs. situationer dir rétten att forbjuda anvéndning trots ensamrétten inte kan tilldimpas.
Den rétt som varumérket ger uppstar genom samverkan av ensamréttens innehéll och begréans-
ningar. Varumirket ger inte innehavaren rétt att forhindra tredje man att i ndringsverksamhet
anvinda sitt eget namn eller sin egen adress, uppgifter om varornas eller tjansternas art, kvali-
tet, kvantitet, avsedda &ndamal, vérde, geografiska ursprung, tidpunkten for framstéillandet el-
ler andra egenskaper, och inte varumérket om det &r nddvéndigt for att ange en varas eller
tjénsts avsedda @ndamal, sérskilt som tillbehor eller reservdel. Anvéndningen ska dock ske i
enlighet med god afférssed for att bestimmelsen ska tillimpas. Europeiska unionens domstol
har faststéllt att ritten att anvénda sitt eget namn inte dr begrénsad till fysiska personers namn,
utan den avser ocksa firma (C-245/02 Anheuser-Busch, dom16.11.2004, REG 2004, s. I-
11018).

Direktivet innehéller dven bestimmelser om bl.a. konsumtion av réttigheter, licens, bruk av
varumirken, sanktioner vid bristande anvindning av ett varumérke samt andra grunder for
upphévande.

Rattsutvecklingen i Norden

Danmark genomforde som forsta nordiska land en totalreform av sin varumérkeslag. Den nya
lagen (Varemarkeloven, LBK nr 109 24/01/2012) trddde i kraft den 1 januari 1992. Efter re-
videringen uppfyllde den danska varumérkeslagen kraven i varumirkesdirektivet. Lagen har
senare dndrats pa nytt 1999. I fraga om forfarandet ar den viktigaste dndringen den att den
danska registermyndigheten inte ldngre pa tjdnstens vagnar avslar varumérkesansokningar pé
grund av hinder som beror pa samtycke. Norges nya varumérkeslag (Lov om beskyttelse av
varemerker, LOV 2010-03-26 nr 08) trddde i kraft den 1 juli 2010. Syftet med den nya lagen
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var att uppdatera och fortydliga lagens systematik, men stora innehéllsméssiga dndringar gjor-
des inte. Ett annat syfte var att uppfylla kraven i Singaporekonventionen for att det darefter
skulle vara mojligt att ansluta sig till den.

I Sverige genomfordes en totalreform av varumérkeslagen 2011. Den nya lagen (Varuméirkes-
lag 2010:1877) tradde i kraft den 1 juli 2011 och i den férenades den tidigare varumarkeslagen
(1960:644) med kollektivmarkeslagen (1960:645). I samband med totalreformen sattes ocksa
Singaporekonventionen i kraft.

I de nordiska ldnderna har gjorts likadana iakttagelser om behoven att dndra lagarna. Man har
forsokt fortydliga och uppdatera lagarna i enlighet med EU-domstolens réttspraxis. Sveriges,
Norges och Danmarks paragrafer som géller skydd har i enlighet med artikel 5 i varumérkes-
direktivet skrivits sa att varuméarken ges skydd pa olika nivaer. Nar mérken och varor ar iden-
tiska, forutsdtts ingen risk for forvaxling. I Sveriges, Norges och Danmarks varumérkeslagar
finns ocksé en bestdmmelse motsvarande artikel 5.2 om skydd for kéinda varumérken. P4 mot-
svarande sétt har bestimmelserna om begrénsningar i ensamrétten i alla nya nordiska varu-
mérkeslagar harmoniserats med artikel 6 i varumaérkesdirektivet. I Sverige och Norge infordes
i bestimmelsen ett omndmnande av att registreringen inte ticker delar av varuméirket som
saknar sarskiljningsforméga eller delar som inte kan registreras ensamma for sig.

Vid revideringarna av de nordiska varumérkeslagarna har ocksa registermyndighetens roll ut-
virderats. I Danmark &ndrades i samband med revideringen av varumérkeslagen myndighet-
ens undersokningar av hinder sa att registermyndigheten inte ldngre pa tjénstens vignar beak-
tar sddana registreringshinder som ar beroende av samtycke. I Sverige och Norge har under-
sokningen av hinder dock bevarats.

1.2 Nationell lagstiftning och praxis

Varumirken regleras i varumérkeslagen (7/1964) och varumirkesforordningen (296/1964).
Den gillande varumarkeslagen tradde 1 kraft den 1 juni 1964. I lagen har gjorts flera delrevi-
deringar, som huvudsakligen har varit en f6ljd av att Finland har anslutit sig till internationella
avtal.

I 1 kap i varumérkeslagen finns allménna bestimmelser om varumaérkesrétt, t.ex. om varumér-
kets karaktér, inarbetning av och ensamritt till varumérke samt forvaxlingsbarhet. I 1 och 2 § i
varumarkeslagen foreskrivs det om vilket tecken som kan vara ett varumérke och hur ensam-
rétt till varumirke forvarvas. Ensamritt till varumérke kan forvédrvas genom registrering eller
inarbetning av varumérket.

Varumérkesinnehavarens réttsliga stéllning uppstar genom samverkan av ensamréttens inne-
héll och begriansningar. I centrum for varumaérkesrétten star forbudsritten, som det foreskrivs
om i 4 § i varumérkeslagen. [ niringsverksamhet fir ingen annan &n innehavaren av ett varu-
mérke anvénda ett ddrmed forvéxlingsbart kénnetecken for sina varor. Paragrafen innehaller
bl.a. en exempelforteckning 6ver de situationer som omfattas av forbudsratten, inklusive tran-
sitering. Lagens 6 § innehéller en bestimmelse om att forviaxlingsbarhet forutsétter varor av
samma eller liknande slag, med undantag av skydd for vél kéinda varumérken. Skyddet for ett
vil ként varumaérke forutsétter inte att varorna &r liknande.

Finlands varumaérkeslag innehaller ingen uttrycklig bestimmelse om begransningar av ensam-
ratten. Lagens 1 kap. innehaller dock vissa begransningar som géller sjdlva varumarket. Ex-
empelvis i 3 § foreskrivs om anvéndningen av namn och firma som kénnetecken och om be-
grénsning av rétten att ta in en annans namn eller firma i varumaérket. [ 5 § foreskrivs det dock
om vilka delar av ett méirke som inte omfattas av ensamrétten.
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Hogsta domstolen konstaterade 1 sitt avgdrande KKO 2005:143, att 3 § 1 mom. i varumaérkes-
lagen inte till sitt syfte eller innehéll motsvarar bestimmelsen om begriansningar i artikel 6.1 a
i varumérkesdirektivet och avgjorde malet direkt med stod av direktivet. Enligt 3 § 1 mom. far
var och en i sin nédringsverksamhet anvénda sitt slaktnamn, sin adress eller sin firma som kén-
netecken fOr sina varor, om det inte dr dgnat att framkalla forvéxling med ndgon annans redan
skyddade varumaérke. I fallet var det fraga om huruvida ett féretag hade ratt att som kanne-
tecken for sina varor anvinda sin firma (Budweiser Budvar) som var forvaxlingsbart med ett
annat foretags varumérke (Budweiser, Bud) som var registrerat i Finland. Enligt avgorandet
kan anvéndningen av firma forbjudas endast om en annan anvénder det i strid med god afférs-
sed. Saledes kan regeln i artikel 6.1 a om rétten att anvinda sitt eget namn utgora ett hinder for
forbudsritten.

I 1 kap. i varumérkeslagen foreskrivs det dessutom om foretrdde for en tidigare ritt, om for-
verkande av varuméarke pa grund av passivitet samt om konsumtion av rattigheterna inom
Europeiska ekonomiska samarbetsomradet.

I 2 kap. i lagen foreskrivs det om registrering av varumérken. Enligt 14 § 1 mom. 7 punkten
far varumirke inte registreras, om mirket kan forvixlas med ett varukdnnetecken som vid ti-
den for ansdkningen anvandes av ndgon annan, och ansdkningen gjorts med vetskap om detta
och sokanden inte anvént sitt mérke innan det andra kdnnetecknet togs i bruk. Bestimmelsen
motsvarar artikel 3.2 d 1 varumérkesdirektivet enligt vilken ett varumaérke inte ska registreras
eller, om det redan dr registrerat, att det ska kunna forklaras ogiltigt, om ansékan om registre-
ring av varumérket gjorts i ont uppsat av den s6kande. Enligt tillimpningen av 14 § 1 mom. 7
punkten i varumarkeslagen i nationell rittspraxis avser bruket av varumaérket dven bruk av va-
rumérket utomlands (HFD 1971 A 1I 96). Séledes ar bestimmelsen relevant dven med tanke
pa artikel 4.4 g i varumérkesdirektivet.

Bestdmmelser om behandlingen av invindningar mot internationella registreringar finns 1 arti-
kel 5 i Madridprotokollet samt i 56 ¢ och 56 d § i varumérkeslagen. Om det mot registreringen
gors en invindning i Finland, ska detta delges genom en prelimindr anmilan om végran till
WIPO. Registermyndigheten tar genom végran grundad pé inviandning dock inte stéllning till
sjdlva invéndningen. Innehavaren av en internationell registrering har mdjlighet att besvara
végran, men eftersom en stor del av invdndningarna &r ogrundade reagerar mérkesinnehavarna
i allménhet inte pé végran grundad pé invéindning. Arendet avgors oberoende av svaret. Nir en
invdndning godkédnns eller avslds delger PRS beslutet med besvérsanvisning till innehavaren
av den internationella registreringen och till den som gjort invdndningen.

1.3 Bedomning av nuliget

Behoven att revidera varumérkeslagen behandlades i en utredning om behoven att dndra va-
rumérkeslagen som publicerades 2011 (Katja Weckstrom, ANM publikationer 10/2011) samt i
slutrapporten av arbetsgruppen for modernisering av varumirkeslagen "Memorandum om
modernisering av varumérkeslag” (ANM publikationer 38/2012). Av det ovan anforda och av
den respons som erhéllits fran intressenterna kan man sluta sig till att varuméarkeslagen inte i
alla avseenden motsvarar varumirkesdirektivet och EU-domstolens rittspraxis. Varumérkes-
lagen har dock till f61jd av bl.a. otaliga delrevideringar och utvecklingen av rittspraxis ocksé
ansetts vara i behov av en mer omfattande totalreform.

De mest bradskande dndringsbehov som lyfts fram géller speciellt lagens 1 kap., som innehal-
ler allménna bestimmelser om varumérkesratten. Namnda 1 kap. motsvarar inte helt de nuva-
rande kraven pé tydlighet och begriplighet.
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Eftersom EU:s arbete med reformen av varumarkeslagstiftningen pagar, verkar det inte i detta
skede dndamalsenligt att pabdrja en totalreform, utan avsikten &r att genomfora totalreformen
samtidigt som det nationella genomforandet av det nya varumirkesdirektivet (EU 2015/2436).
De bradskande dndringar som man upptéckt att behovs i 1 kap. i varumérkeslagen behover
dock genomforas redan innan det nya direktivet genomfors nationellt.

I varumérkeslagen finns ingen uttrycklig definition av varumirke. Det faktum att ensamrétt
kan forvirvas savél genom registrering som genom inarbetning dr ocksa viktigt att fora fram
tydligare dn nu. Fastén bestdmmelserna i 1 och 2 § i lagen innehéllsméssigt 4r tidsenliga, bor
budskapet i dem fortydligas for att 6ka systemets begriplighet.

Pé grund av de foreslagna dndringarna i varumarkeslagen behdver dven ordalydelsen i1 49 kap.
2 § i strafflagen (39/1889) dndras sé att den motsvarar ordalydelsen i varumarkeslagen.

Ordalydelsen 1 4 och 6 §, som giller det skydd som foljer av varumérket, motsvarar inte helt
varumarkesdirektivet. I varumérkesdirektivet tillerkdnns varumérkesinnehavaren i olika situat-
ioner olika skydd och skydd pé olika nivéer. Nidr mérkena och varorna &r identiska (s.k.
double identity) dr skyddet absolut. I varumirkeslagen saknas dock en bestimmelse 1 6verens-
stimmelse med direktivet om att bevis pa risk for forvixling inte forutsdtts om mérkena och
varuslagen &r identiska. En sddan bestimmelse har tagits in i de andra nordiska landernas va-
ruméirkeslagar.

Bestdmmelserna om risk for forvéxling i varumérkeslagen motsvarar inte helt det rddande
rittsldget. I varumarkeslagen har anvénts termen forvixlingsbarhet, medan i varumarkesdirek-
tivet anvands termen risk for forvaxling. Aven om det begrepp som anvénds i varumérkesla-
gen i rittspraxis har tolkats enligt direktivet, bor for tydlighetens skull hellre anvidndas samma
term som 1 direktivet.

Innehavaren av ett vél kdnt mérke kan enligt 6 § 2 mom. i varumérkeslagen aberopa forvix-
lingsbarhet trots att varorna &r av olika slag. Risk for forvaxling av mérken ar dock inte enligt
varumarkesdirektivet en forutséttning for skydd som ges kdnda méarken.

Finlands varumaérkeslag innehaller inga utryckliga begransningsbestimmelser. Lagen innehal-
ler tva bestimmelser om sddana delar av ett miarke som inte omfattas av ensamrétten, men det
ar inte frAga om begrénsningar enligt artikel 6 i varumérkesdirektivet utan det ér frdga om att
ensamritten inte dr forknippad med alla element som ingar i méirket. Till f6ljd av detta har
hogsta domstolen i sina avgéranden om begrinsningar enligt artikel 6 i direktivet (KKO
2005:143 och KKO 2006:17) blivit tvungen att direkt tillimpa EU-rétt.

P& motsvarande sitt foreskrivs det i 4 § 2 mom. i varumérkeslagen om rétten att aberopa an-
nans varumérke. Dér direktivet anger tillbehor och reservdelar endast som exempel pa angi-
velse av avsett andamal, tillimpas den nationella bestimmelsen enbart pa reservdelar, tillbe-
hor eller liknande som ldmpar sig for annans vara. Dessutom saknas i den nationella bestdm-
melsen direktivets krav pa god affirssed. I sitt avgorande i ett mal som gillde detta (KKO
2006.17) tillampade hogsta domstolen direkt EU-rétt och forbisédg 4 § 2 mom.

Det finns dessutom skél att gora vissa mindre preciseringar i | kap. i varumérkeslagen. Fastin
bestammelsen pa ménga punkter i sak kan tillampas ratt, bor lagens struktur och ordalydelser
bittre motsvara varumérkesdirektivet. Det rddande réttsldget bor ocksa tydligare kunna lésas i
sjdlva lagen utan bakgrundsinformation om varumaérkesrattens utveckling.

En del av de géllande bestimmelserna om sarskiljningsférméga ingér i 2 kap. i varumaérkesla-
gen. I 13 § 1 varumérkeslagen foreskrivs det om hurdant méarke vid registreringsforfarandet
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ska anses ha sérskiljningsformaga. Bestimmelsen avviker fran direktivet pa tre sitt. For det
forsta behandlar paragrafen mirken som anger varans art, beskaffenhet osv. som mérken utan
sarskiljningsforméga medan det i bestimmelserna i varumérkesdirektivet och gemenskapens
varumérkesforordning separat talas om mérken som saknar sérskiljningsformaga och separat
om marken som bestar av tecken som visar varans art, kvalitet osv. For det andra hianvisas det
i 13 § 1 varumérkeslagen till sdrskiljningsformagan i fraga om begransningar som géller skydd
for form. I varumérkesdirektivet dr ocksa de begransningar som géller form éatskilda fran be-
stimmelserna om sarskiljningsformaga. For det tredje innehéller varumérkeslagen, fastin det i
13 § foreskrivs att ett beskrivande mérke inte har sérskiljningsforméga, ingen bestimmelse
som motsvarar artikel 6.1 b i varumérkesdirektivet, enligt vilken anvéndningen av beskrivande
mérken inte far forhindras om god affarssed iakttas.

Med anledning av de foreslagna dndringarna i 1 kap. i varumérkeslagen behdver dven 14 § 1 2
kap. i lagen @ndras. Vid sidan av dessa tekniska éndringar ska ordalydelsen i den bestimmelse
om ond tro som avses i paragrafens 9 punkt ses over. Enligt EU-domstolen ska artikel 4.4 g i
direktiv 2008/95 tolkas s, att medlemsstaterna inte far infora ett sérskilt skydd for utlindska
varumérken som skiljer sig fran skyddet enligt denna bestimmelse och som grundar sig pa att
den som ansokt om registrering har haft eller borde ha haft kinnedom om ett utlindskt varu-
mérke. Nér tolkningen av direktivets bestimmelse har etablerats i EU-rétten, dr det &ndamals-
enligt att i nationell lag anvinda den ordalydelse som motsvarar den i varumirkesdirektivet.
Andringen av bestimmelsens ordalydelse &ndrar inte det radande rattslaget i praktiken, ef-
tersom bestdmmelsen i nationell réttspraxis har tolkats enligt EU-rédtten (den nationella rétts-
praxisen, se MaO 810/14 CROSSFIT, MaO 413/13 Humsecgrid).

Enligt EU-domstolen ska artikel 4.4 g tolkas sd, att medlemsstaterna inte far infora ett sarskilt
skydd for utlindska varumirken som skiljer sig fran skyddet enligt denna bestimmelse och
som grundar sig pa att den som ansokt om registrering har haft eller borde ha haft kinnedom
om ett utlaindskt varumarke.

Pa handldggningen av internationella registreringar tillimpas Madridprotokollet. Om invénd-
ning mot en internationell registrering och om en preliminér vagran pa grund av den foreskrivs
1 56 d § 1 varumirkeslagen. Paragrafens ordalydelse har lett till tolkningsproblem 1i situationer
dér innehavaren av en internationell registrering inte har svarat pa en preliminér végran som
sénts med anledning av en invindning. Nuvarande 56 d § 1 och 2 mom. avser inte ett beslut
som fattas med anledning av en invéndning, utan en preliminér vigran dér d&mbetsverket inte
annu har tagit nagon stéllning till invindningséarendet. Paragrafen kraver fortydligande.

Nér behoven att dndra varumirkeslagen bedomdes har det kommit upp fragor som géller for-
hallandet mellan varumérke och firma. Ett begrundande av dessa skulle dock krdva en djupare
analys av forhéllandet mellan varumarkesritt, firma och annan namnritt, varfor det skulle vara
dndamalsenligt att granska dessa fOrst ndr varumérkeslagen reformeras i sin helhet och &m-
nesomradet kan granskas pa ett mer overgripande sétt.

2 Mailsittning och de viktigaste forslagen
2.1 Malsittning

Denna proposition bidrar till genomforandet av den nationella strategin for immateriella rét-
tigheter, om vilken har utfardats statsradets principbeslut av den 26 mars 2009 och vilken har
uppdaterats genom statsradets principbeslut om ett utvecklingsprogram for immateriellt vér-
deskapande av den 17 april 2014. Till atgérderna i strategin hor en reform av den nationella
varumérkeslagen.
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Syftet ar att gora de viktigaste dndringarna for att 4 lagen i Overensstimmelse med nuvarande
EU-lagstiftning och rittspraxis. Aven den nordiska rattsramen stoder dndringarna.

2.2 Alternativ

Den nationella varumarkeslagen ska motsvara savil varumarkesdirektivet som EU-domstolens
tolkning av det. Avhjilpandet av de beskrivna bristerna och en uppdatering av varumarkesla-
gen forutsétter en revidering av lagen.

Som alternativ for genomférandet har man Overvégt en delreform och en totalreform. Ef-
tersom reformen av direktivet har pdgétt under beredningen av denna lag och det nya varu-
markesdirektivet 1 vilket fall som helst kommer att forutsitta dndringar av varumarkeslagen,
har en totalreform inte ansetts vara &ndamalsenlig i1 detta skede. De brister som man konstate-
rat i den nationella lagstiftningen bor dock korrigeras redan innan det nya varumarkesdirekti-
vet genomfOrs nationellt. Darfor har man i propositionen géatt in for en delreform i syfte att
gora de mest bradskande dndringarna fore den eventuella omfattande reformen av varumér-
keslagstiftningen .

2.3 De viktigaste forslagen

De foreslagna dndringarna géller huvudsakligen 1 kap. i lagen. De nuvarande paragraferna i 1
kap. foreslés bli ersatta med nya paragrafer vilka béttre motsvarar varumarkesdirektivet och
EU-domstolens rattspraxis. Revideringen &ndrar i friga om 1 kap. inte egentligen det rddande
rattslaget, eftersom varumérkesdirektivet och EU-domstolens réttspraxis dven forut har varit
direkt tillimplig i de fall varumérkeslagen har visat sig vara bristféllig. Det radande réttslaget
kommer dock i och med dndringarna att tydligare kunna l4sas i lagtexten.

De é@ndringar som gors i 1 kap. i lagen har ocksa aterverkningar pa andra stéllen i lagen. Det
g0Ors bl.a. dndringar i 2 kap. om registrering av varumérken.

3 Propositionens konsekvenser
31 Konsekvenser for foretagen

Propositionen géller huvudsakligen en lagteknisk delreform. Eftersom det 4r frdga om en upp-
datering av lagen, si att den béttre ska motsvara EU-ritten, medfor propositionen inte nagra
andringar 1 foretagens rattsliga stillning i egenskap av varumarkesinnehavare. I praktiken har
domstolarna med st6d av EU-rdtten redan tillimpat de rittsregler som motsvarar dndringarna.

Som helhet beddoms de foreslagna lagéindringarna inte ha nagra betydande konsekvenser for
foretag.

3.2 Konsekvenser for myndigheterna

Om 56 d §, som hénfor sig till registreringsforfarandet hos myndigheten, dndras pa foreslaget
sdtt, pdverkar dndringarna direkt myndighetsforfarandet. Det dr fraga om ett fortydligande av
en enskild handlidggningsfas och dndringen bedoms inte som helhet dka arbetsmingden, kost-
naderna eller resursbehovet. De dndringar som gors i 1 kap. i varumérkeslagen paverkar myn-
dighetsforfarandet indirekt, eftersom Patent- och registerstyrelsen i sin verksambhet tillimpar
materiell varuméarkesratt. Eftersom det huvudsakligen ar fraga om att uppdatera lagen sa att
den béttre ska motsvara EU-rétten, bedoms de atgérder som behdver vidtas hos myndigheten
dock vara mycket ringa.
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3.3 Ekonomiska konsekvenser

Propositionen éndrar inte bestimmelserna om varumaérken eller myndighetsforfarandet pa ett
sdtt som de facto péverkar foretagens eller myndigheternas kostnader. Andringarna bedéms
inte heller har konsekvenser for statsfinanserna.

4 Beredningen av propositionen

Varen 2010 bestillde arbets- och nédringsministeriet av IPR University Center en utredning om
varumirkeslagens dévarande tillstaind. Utredningen om behoven att &ndra varumérkeslagen
publicerades i arbets- och ndringsministeriets publikationsserie under nummer 10/2011. I ut-
redningen rekommenderades en totalreform av lagstiftningen om kdnnetecken.

Arbets- och niringsministeriet tillsatte den 28 mars 2011 en arbetsgrupp, som hade till uppgift
att utreda vilka lagéndringar som behdvs for att modernisera den nationella varumérkeslagen
(7/1964). Till stod for sitt arbete genomforde arbetsgruppen en enkét om hur varumaérkessy-
stemet fungerar. Enkédten genomfordes av Finlands Néringsliv EK i januari-mars 2012. Ar-
betsgruppen 14t ocksa gora en jamforelse mellan varumirkeslagarna 1 de nordiska ldnderna.
Jamforelsen genomfordes av IPR University Center.

Arbetsgruppen 6verlimnade den 26 september 2012 till arbets- och niringsministeriet ett en-
hélligt memorandum om reformen av varumérkeslagen, som publicerades i arbets- och né-
ringsministeriet publikationsserie under nummer 38/2012. Arbetsgruppen rekommenderade en
delreform av varumaérkeslagen for att avhjélpa de mest bradskande bristerna.

Memorandumet om reformen av varumérkeslagen sidndes den 14 december 2012 for utldtande
till sammanlagt 16 olika myndigheter, domstolar, organisationer och foreningar. Utlatanden
lamnades av Patent- och registerstyrelsen, justitieministeriet, IPR University Center, Helsing-
fors tingsrétt, Annonsorernas forbund, Centralhandelskammaren, Suomen Patenttiasiamiesyh-
distys ry, Suomen AIPPI ry, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y. och Finlands Narings-
liv EK.

I de utlatanden som ldmnades in ansags det att de foreslagna éndringarna i 1 kap. i varumaérke-
slagen huvudsakligen kan understodas. Dessutom anség de flesta remissorgan att ocksa en to-
talreform av lagen ér viktig.

Utkastet till regeringsproposition sdndes ut pa remiss den 3 oktober 2014. Begiran om utla-
tande skickades till 20 instanser och 14 utldtanden kom in. Begéirda utlatanden erholls fran
Finlands Néringsliv EK, Finlands AIPPI rf och Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y.,
Centralhandelskammaren justitieministeriet, Finlands Advokatforbund, Patent- och register-
styrelsen, Foretagarna i Finland, Suomen patenttiasiamiesyhdistys, marknadsdomstolen, Mai-
nostajien Liitto samt jord- och skogsbruksministeriet. Ett utlatande ldmnades dessutom av den
registrerade foreningen Suomen Antipiratismiyhdistys ry.

I utldtandena betraktades delreformen av varumirkeslagen som behdvlig, och man stéllde sig
huvudsakligen positiv till dndringsforslagen. Flera remissinstanser féste uppméarksamhet vid
det att ansokan forfaller, och begrundade huruvida ansdkan borde forfalla endast delvis. Det
forslag som géllde ansdkan som forfaller slopades dock, eftersom det skulle ha krdvt omfat-
tande dndringar i bestimmelserna om registrering av varuméarken. I utldtandena efterlystes
ocksa en omvirdering av forhallandet mellan varumérke och firma samt administrativt upphé-
vande. Dessa fragor kan analyseras bittre i samband med totalreformen av varumérkeslagen,
och @ndringarna betraktades inte som d&ndamélsenliga i samband med en delreform.
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Efter remissbehandlingen slopades dven forslaget om preciseringarna av begreppen, eftersom
dessa skulle kridva en omfattande revidering av hela lagen. P4 grund av remissresponsen gjor-
des dessutom vissa preciseringar i utkastet till regeringsproposition vilka i huvudsak var av
teknisk natur och bl.a. gillde ensamréttens innehall och forhéllande till firma.
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DETALJMOTIVERING
1 Lagforslag
1.1 Varumiirkeslagen

1 §. Till 1 mom. foreslés bli fogad en ny bestimmelse om tillimpningsomradet. I lagen ska det
foreskrivas om ensamritt till varuméarke som i naringsverksamhet anvénds for varor och tjéans-
ter. I fraga om tillimpningsomrédet ska dessutom foras fram att lagen &ven innehéller be-
stimmelser om gemenskapsvarumirket och den internationella varumérkesregistreringen. I
denna paragraf och i lagen i Ovrigt anvdnds termen gemenskapsvarumérke, trots att bestim-
melserna om gemenskapsvarumaérket dndras den 23 mars 2016 genom en &ndringsforordning
(Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424 om &ndring av radets férordning
om gemenskapsvarumérken). Efter ikrafttridandet av forordningen dndras bendmningen ge-
menskapsvarumaérke till EU-varumérke. For att lagen ska vara enhetlig foreslds dock inte
denna terminologiska éndring 1 de bestdmmelser som nu ses over. Enligt bestimmelsen om
ikrafttrddandet i &ndringsforordningen ska hénvisningar till den upphévda forordningen anses
vara hénvisningar till férordning (EG) nr 207/2009 i enlighet med jadmforelsetabellen i bilaga
II. I paragrafens 2 mom. ska liksom i den nu géllande 1 § anges att det som foreskrivs om va-
ror pa motsvarande satt giller ocksa tjanster.

2 §. Paragrafen ska innehalla en definition av varumérke och bestimmelser om hurdana tecken
som kan vara ett varumarke. Bestimmelsen motsvarar i sak i huvudsakligen 1 § 2 mom. i den
géllande lagen. Den nya bestimmelsen ska inte ldngre innehélla en forteckning dver grafiskt
atergivna exempel pa tecken. Trots dndringen kan ett ord fortfarande vara ett varumarke, in-
klusive personnamn, figurer, bokstéver, siffror eller formen pé en vara eller dess forpackning.
Den nuvarande forteckningen é&r inte heller uttémmande, utan ocksad nagot annat tecken kan
vara ett varumérke, forutsatt att det uppfyller de krav som stills i paragrafen. Sddana tecken
kan besté av t.ex. ljud, férg eller rorliga bilder. Som av 4 § 3 mom. ska framgé, kan genom in-
arbetning forvarvas ratt dven till ett tecken som inte kan aterges grafiskt eller som inte har sér-
skiljningsformaga. Detta motsvarar nuvarande réttsldge.

3 §. Paragrafen innehaller en definition av sérskiljningsféorméga. I den géllande lagen har sér-
skiljningsformaga inte sérskilt definierats, utan 13 § har innehéllit savél ett krav pa sérskilj-
ningsférmaga som en begrinsning i fraga om varans form. Den definition som nu tillfogas gor
sarskiljningsformaga till ett begrepp som éar léttare att tillimpa. Paragrafens innehéll motsvarar
till vasentliga delar 13 §, dock sa att den begransning som géller varans form lamnas bort. Den
begrinsning som géller formen hanfor sig inte i sak till sdrskiljningsférmagan, och ingéar i for-
dndrad form i den nya 5 §.

I paragrafen foreskrivs det pd motsvarande sitt som i den géllande 13 § och for tydlighetens
skull att ett beskrivande mirke, som t.ex. anger en varas anvdndningsdndamal, inte anses ha
sarskiljningsformaga. Forteckningen i paragrafen ska dock inte vara uttdmmande, och ett
mérke kan sakna sérskiljningsformaga ocksé av ndgon annan orsak én dess beskrivande art.

Ett mérke som 1 sig inte har sérskiljningsforméga kan forvirva sérskiljningsformaga genom
anvéndning. Enligt Europeiska unionens domstol kan vid beddmningen av huruvida ett varu-
mérke har forvérvat sdrskiljningsformaga, hansyn tas till den marknadsandel som varumérket
innehar, hur ofta, hur ldnge och pa hur stort geografiskt omréde detta varumérke har brukats,
hur stora investeringar som har gjorts for att marknadsfora det, den andel av omsittningskret-
sen som tack vare varumérket kan identifiera varan sasom hérrérande frén ett visst foretag
samt utlatanden fran handelskammare och andra branschorganisationer (C-299/99 Philips,
dom 18.6.2002, REG. 2002, s. I-5490, punkt 60).
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Ett mérke kan ocksa med tiden forlora sin sarskiljningsforméaga. Hogsta domstolen ansag i sitt
avgorande HD 2005:118 att mirket hade omvandlats till en bendmning som var allmént an-
vind i néringsverksamhet och att mérket ddrmed hade forlorat sin sirskiljningsforméga.

4 §. I paragrafen foreskrivs att ensamratt till varumérke kan forvérvas genom inférande av va-
rumairket i Patent- och registerstyrelsens varumarkesregister.

4 a §. Enligt 1 mom. i paragrafen kan ensamrétt forvirvas utan registrering efter att det har in-
arbetats.

Enligt 2 mom. kan ensamrétt genom inarbetning forvérvas ocksé till ett méirke som inte upp-
fyller kraven i 2 §, t.ex. ett tecken som inte kan aterges grafiskt.

Paragrafens 3 mom. innehaller krav i frdga om inarbetningen. Ett varumérke anses inarbetat,
om det inom berdrda néirings- eller konsumentkretsar 1 Finland &r allmént ként som ett sarskilt
tecken for innehavarens varor.

De centrala delarna av bestimmelserna i paragrafen ingar i 1 och 2 § i den géllande lagen.

5 §. I paragrafen ska foreskrivas att ensamrétt inte kan forvarvas till ett miarke som utgdrs en-
bart av en form som f6ljer av varans art, en form som krévs for att uppné ett tekniskt resultat
eller en form som inverkar visentligt pd varans virde. Ett mirke som enligt denna paragraf
inte omfattas av ensamrétten ska inte heller kunna f& ensamritt genom inarbetning.

Momentets innehall kan jamforas med bestdimmelsen i 13 § i den géllande lagen om den be-
gransning som géller varans form. I den nya 5 § ska bestimmelsen dock tydligt skiljas fran
sarskiljningsformégan, eftersom det inte dr frdga om brist pa sirskiljningsformaga, utan om
det att en viss form pa en vara inte kan f& skydd. Den begrinsning som géller varans form ska
i paragrafen tydligt sirskiljas fran andra krav som stélls pd varumérken. Paragrafen motsvarar
artikel 3.1 e i varumérkesdirektivet.

5 a §. Paragrafen ska innehélla en bestimmelse enligt det géllande 3 § 3 mom. dar det fore-
skrivs att annans namn eller firma inte far intas i ett varumaérke. Inte heller ndgon annans bi-
firma eller sekunddra kénnetecken fér tas in i ett varumérke, utom da dessa saknar sérskilj-
ningsformaga eller da det dr frdga om olika branscher eller olika varuslag.

6 §. I paragrafen ska foreskrivas om innehallet i en ensamrétt som forvirvats genom inarbet-
ning. Paragrafen ska saval till sitt innehall som till sin struktur motsvara artikel 5 i varumaér-
kesdirektivet.

Paragrafens 1 mom. ska p& motsvarande sitt som i direktivet innehélla tva skyddsnivéer. Ing-
en annan dn innehavaren av ett varumarke far utan innehavarens samtycke i naringsverksam-
het som kénnetecken for sina varor anvidnda ett tecken som pé grund av att det dr identiskt
med eller liknar det skyddade varumaérket for identiska eller liknande varor medfor risk for
forvixling hos allménheten, inbegripet risk for association mellan tecknet och varumairket.
Risk for association dr inte ett alternativ till begreppet risk for forvéxling utan avser att preci-
sera det senare begreppets dimension. Bestimmelsen kan alltsé inte tillimpas i en situation dar
det inte foreligger risk for forvaxling hos allménheten (C-251/95 Sabel, dom 11.11.1997, REG
1997, 1-6297, punkt 18). Néar saval tecknen som varu- eller tjdnsteslagen ar identiska, forut-
sitts ingen risk for forvéxling.
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Den ensamritt som avses i momentet géller viss anvdndning av mérket, dvs. anvidndning i né-
ringsverksamhet” och ’som kénnetecken for varorna” (se t.ex. mdl C-206/01, Arsenal Foot-
ball Club, dom 12.11.2002, REG 2002, punkterna 40 och 41).

I paragrafens 2 mom. ska foreskrivas om det skydd som ges vil kénda varumérken. Artikel 5.2
i varumarkesdirektivet innehaller en uttommande forteckning 6ver forutsittningarna for ett sa-
dant skydd. Varumérkesinnehavaren ska visa att varumérket ar val kdnt har i landet, att den
som gjort intrdng inte har innehavarens samtycke till anvidndningen och att anvidndning utan
skélig anledning drar otillborlig fordel av eller ér till forfing for varumaérkets sérskiljnings-
formaga eller renommé. Momentets ordalydelse ska motsvara den ordalydelse i varumérkesdi-
rektivet vars tolkning r relativt etablerad (bl.a. C-292/00 Davidoff, C-408/01 Adidas-Salomon
och C-252/07 Intel).

Risk for forvaxling ar inte en forutséttning for skydd som ges vél kdnda marken. Europeiska
unionens domstol har i tillrécklig utstrackning faststéllt att graden av likhet mellan ett kénne-
tecken och ett ként varumaérke ibland leder till att omséttningskretsen forknippar kdnnetecknet
med varumirket. (C-487/07, L'Oréal, dom 18.6.2009, REG 2009, s. I-5185, punkt 36).

Paragrafens 3 mom. ska innehdlla en exempelforteckning dver verksamhet som anses som an-
vindning i niringsverksamhet av ett tecken. Forteckningen ar inte uttommande och motsvarar
till vésentliga delar 4 § 1 mom. i den géllande lagen.

Dessutom ska i paragrafen och pé andra stéllen i lagen konsekvent anvéndas begreppet risk for
forvaxling i stillet for forvaxlingsbarhet. Begreppsbytet dndrar inte rattsldaget.

Enligt paragrafens 4 mom. anses d4ven muntlig anviandning sasom sddan anvéndning i nérings-
verksamhet som avses i 3 mom. En motsvarande bestimmelse finns i 4 § 1 mom. i lagen.

7 §. Till lagen ska fogas en ny bestimmelse om begrénsningar av ensamrétten som motsvarar
artikel 6 i varumarkesdirektivet. Bestimmelsen behovs eftersom den gillande varumarkesla-
gen inte innehéller ndgon bestimmelse om begriansningar enligt artikel 6. I och med dndringen
framgar det ocksa av lagen att innechavaren av ett varumérke inte ska ha ratt att forbjuda verk-
samhet som omfattas av begridnsningarna och som sker i enlighet med god afférssed.

Enligt Europeiska unionens domstol avses med god affdrssed ndrmast skyldighet att agera lo-
jalt 1 forhallande till varumarkesinnehavares motiverade intressen. Varumarket anvands inte i
enlighet med god affarssed speciellt om det anvénds pa ett sadant sétt att det kan ge intryck av
att det foreligger ett affarsmissigt samband mellan tredje man och varumarkesinnehavaren,
anvéndningen péverkar varumirkets virde genom att man drar otillborlig fordel av varumar-
kets sérskiljningsformaga eller renommé, om man déarigenom misskrediterar eller uttrycker sig
nedsdttande om detta varumérke, eller om tredje man framstéller sin vara som en imitation el-
ler ersdttning for den vara som bér annans varumirke (C-288/03, Gillette, REG 2995, s. I-
2337, punkt 49).

I 1 mom. 1 punkten i paragrafen ska tilldtas anvéndning av eget namn, firma, bifirma, sekun-
déra kénnetecken och adress i néringsverksamhet. Punkten motsvarar till sitt indamaél artikel
6.1 a i varumirkesdirektivet. I varumérkesdirektivet ndmns endast anvéndning av eget namn
eller adress, men i réttspraxis har det ansetts att bestimmelsen inte ar begrdnsad till fysiska
personers namn utan att den avser ocksa firma. Europeiska unionens domstol har konstaterat
att det undantag som foreskrivs i artikeln kan i princip &beropas av tredje man for att denne i
syfte att ange sin firma skall kunna anvénda kénnetecken som &r identiska med ett varumérke
eller som liknar detta, &ven om det dr frdga om en anvéndning som varumérkesinnehavaren i
princip skulle kunna forbjuda med stod av den ensamritt han har i enlighet med denna be-
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stimmelse (C-245/02 Anheuser-Busch, REG 2004, s. I-11018, punkterna 77- 81). Att firma
inkluderas i forteckningen i 1 mom. 1 punkten &ndrar alltsé inte det rddande réttsliget i detta
hénseende.

I huvudsak motsvarar innehéllet i momentet den géllande lagens bestdmmelse i 3 § 1 och 2
mom. enligt vilken var och en i sin niringsverksamhet far anvénda sin firma som kénnetecken
for sina varor, om det inte ar dgnat att framkalla forvaxling med nidgons annans skyddade va-
rumirke. Syftet med géllande 3 § 1 och 2 mom. har varit att mojliggdéra anviandningen av s.k.
naturliga varunamn utan att niringsutdvaren ska behova registrera dem i varumérkesregistret
(RP 128/1962 rd, s 2). I fortséttningen ska dessa fall bedomas i enlighet med 6 § om ensamrit-
tens innehdll och 7 § om ensamréttens begransningar. Jimfort med nulédget &r fordndringen
inte stor.

1 mom. 2 och 3 punkten i den nya paragrafen motsvarar ordalydelsen i artikel 6.1 ¢ i varumar-
kesdirektivet. Punkterna 2 och 3 ingér for nérvarande i 13 § i den géllande lagen. Bestdmmel-
serna ska separeras fran bestimmelserna om sérskiljningsformégan, eftersom det 1 bestimmel-
serna enligt direktivet dr friga om begrénsningar av ensamrétten.

8 §. Paragrafen ska till sitt innehéll motsvara 10 a § i den géllande lagen, vilken géller ensam-
rittens upphorande. I paragrafen gors preciseringar 1 ordalydelsen, men bestimmelsens inne-
héll ska inte dndras i detta sammanhang.

9 §. I paragrafen ska foreskrivas om foretrddet for en tidigare rétt till varumaérke i en kollis-
ionssituation. Paragrafen ska till sitt innehall i huvudsak motsvara 7 § i den géllande lagen. I
paragrafen ska for tydlighetens skull hdnvisas till bestimmelserna i den nya 6 § om réittens in-
nehall. I paragrafen ska inte lingre hénvisas till risken for forvixling av varumérken, vilket
inte krdvs av identiska mérken, nér varorna eller tjansterna dr desamma, och inte av vél kidnda
mérken. Av den nya paragrafen ska tydligare framga att det inte i alla kollisionsfall forutsétts
risk for forvéxling. Den nya ordalydelsen motsvarar dérmed det rddande rittslaget och varu-
maérkesdirektivet.

10 §. Paragrafen ska till sitt innehall i huvudsak motsvara 8 § i den géllande lagen. Enligt be-
stimmelsen kvarstir ensamritten till ett inarbetat varumérke jdmsides med ett tidigare regi-
strerat eller inarbetat varumérke, om registreringen har sokts i god tro och innehavaren av det
tidigare registrerade eller inarbetade varumaérket inte har vidtagit atgérder for att férhindra an-
vandningen av det senare registrerade varumarket trots att denne i fem ars tid har varit med-
veten om att det anvinds. I de situationer som avses i 10 § dsidositter inte den senare rétten
den tidigare ritten. Man kan inte forbjuda anvidndningen av den tidigare ratten, utan rittighet-
erna foreligger jdmsides forutsatt att kraven i 10 § uppfylls.

Till paragrafens 2 mom. fogas ett omndmnande av att den rétt som en senare registrering ger,
pa grund av passivitet kan omfatta endast de varor som varumérket har anvints till. Detta &r
motiverat, eftersom ensamritten pa grund av passivitet inte bor gélla sddana varor till vilka
ensamratten kan forverkas enligt 26 § 2 och 3 mom.

10 a §. Paragrafens 1 mom. ska till sitt innehdll motsvara 9 § i den géllande lagen. Enligt be-
stimmelsen kvarstir ensamritten till ett varumérke som blivit etablerat jamsides med ett tidi-
gare registrerat eller inarbetat varumérke, om innehavaren av det tidigare registrerade eller in-
arbetade varumarket inte inom rimlig tid har vidtagit atgarder for att forhindra anvéndning av
det senare inarbetade varumarket. Den senare ritten i de situationer som avses i 10 § asidosit-
ter inte den tidigare rétten. Anvéndningen av den tidigare réitten kan inte forbjudas, utan rit-
tigheterna foreligger jdmsides forutsatt att kraven i 10 a § uppfylls.
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I paragrafens 2 mom. ska dessutom i friga om vél kdnda méarken foreskrivas att fem ar betrak-
tas som en rimlig tid. Den uttryckliga bestimmelsen om en rimlig tid garanterar en behovlig
skyddsniva for vil kinda mérken och frémjar rattssédkerheten.

11 §. Paragrafen ska innehalla en bestimmelse om eventuella begransningar av anvidndningen
som i huvudsak motsvarar 10 § 1 mom. i den géillande lagen. I fall som avsesi 7 § 1 mom. 1
punkten, 10 eller 10 a § kan marknadsdomstolen bestdimma att ett mérke far anvéndas endast
utformat pa ett angivet sitt med tillfogande av ortsangivelse eller innehavarens namn eller ge-
nom att anvindningen avgréansas s att den géller vissa varor eller ett visst omrade eller pé né-
got annat motsvarande sitt. Omndmnandet av att anvdndningen av ett méirke ocksa kan be-
grénsas till att gélla vissa varor eller ett visst omrade ar nytt och syftet med det dr enbart att
precisera de alternativ som domstolen har till sitt forfogande. Enligt 10 § 2 mom. i den gil-
lande lagen tillimpas bestdmmelsen i 1 mom. om det finns risk for forvéxling i sédana situat-
ioner som avses i 3 § 1 eller 2 mom. i lagen. Bestimmelsen i 3 § 1 och 2 mom. i den géllande
lagen motsvaras i1 huvudsak av 7 § 1 mom. 1 punkten gillande ensamréttens begrénsningar.

11 a §. Paragrafens 1 mom. innehéller en bestimmelse som motsvarar 11 § i den géllande la-
gen och enligt vilken forfattare, huvudredaktorer, utgivare och forldggare av lexikon, hand-
bocker, larobocker eller andra motsvarande tryckalster dr skyldiga att pa begiran av den som
innehar ett registrerat varumarke se till att varumérket inte aterges i publikationen utan att det
framgar att varumirket dr registrerat. Bestimmelsens ordalydelse ska stdllvis uppdateras.

Paragrafens 2 mom. innehaller en bestimmelse om skyldigheten att se till att en réttelse publi-
ceras i de fall skyldigheten enligt 1 mom. férsummas. En person som forsummar skyldigheten
enligt 1 mom. ska se till att rattelsen publiceras. Réttelsen ska publiceras pa det sitt och i den
omfattning som &r skéligt. Bestimmelsen motsvarar innehallsmassigt 11 § 2 mom. i den gil-
lande lagen.

I paragrafens 3 mom. tas dessutom in en ny bestimmelse om att informationsskyldigheten kan
fullgéras med anviandning av symbolen ®. Symbolen ér ett internationellt anvént kdnnetecken,
som anvands for att visa att objektet &r ett registrerat varumaérke. I Finland ar det inte obligato-
riskt att anvdnda symbolen, och anvéndningen av den ger inte varumérkesinnehavaren nagra
sdrskilda rittigheter. Anvéandningen har i Finland en informativ karaktér, och visar ndrmast att
innehavaren betraktar mérket som ett skyddat varumérke. I och med lagdndringen ska ®-
symbolen nu inforas officiellt i mycket begransad omfattning, sa att man genom anvéndning
av symbolen ska kunna fullgdra informationsskyldigheten enligt 11 a §.

13 §. I 1 mom. ska det foreskrivas att ett varumirke inte uppfyller registreringskraven om det
inte har sérskiljningsforméga enligt 3 § eller om det med stod av 5 § inte kan forvérva ensam-
ratt. Bestimmelsen motsvarar till sitt &ndamal och huvudsakliga innehall 13 § i den géllande
lagen. Kravet pé sérskiljningsforméga och den begrénsning som géller varans form uttrycks
genom en hénvisning till de nya paragraferna i 1 kap., medan bestimmelserna i den géllande
13 § har varit utskrivna. Dessutom har den begrinsning som géller varans form i den nya 5 §
avskiljts fran sdrskiljningsformagan och denna dndring aterspeglas ocksa i 13 §.

I 2 mom. foreslas en bestimmelse som motsvarar artikel 3.3 i varumirkesdirektivet och i vil-
ken det foreskrivs att ett varumaérke inte ska végras registrering pa grund av att det saknar sér-
skiljningsformaga, om varumarket fore tidpunkten for registreringsansokan forvarvat sarskilj-
ningsformaga. Enligt bestimmelsen ar det mojligt att né sarskiljningsforméga genom anvénd-
ning, och i bestimmelsen anges den tidpunkt enligt vilken sdrskiljningsformégan vid registre-
ringsforfarandet bedoms.
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14 §. Paragrafen ska i huvudsak motsvara 14 § i den géllande lagen. I detta skede ska i para-
grafen goras de dndringar som foranleds av det nya 1 kap. samt de dndringar som behdvs go-
ras pd grund av réttspraxis. Dessutom ska dess struktur stéllvis fortydligas och i dess ordaly-
delse gdras sma preciseringar.

I paragrafens 1 mom. 1-5 punkterna ska det géras sma preciseringar av ordalydelsen.

I paragrafens 1 mom. 4 och 6 punkten i behdver hénvisningen till 3 § 3 mom. i den géllande
lagen erséttas med en hénvisning till nya 5 a §. Erséttandet av hinvisningen dndrar inte be-
stimmelsernas innehall.

Till 1 mom. 6 punkten fogas en hénvisning till 5 § i firmalagen dar det foreskrivs om forut-
séttningarna for aberopande av forvaxling av firma. I rattspraxis avgjorde hogsta forvaltnings-
domstolen i mal HFD 2003:7 att jaimforelsen mellan firma och varumirke ska begréinsas sa att
den endast giller de branscher som dr gemensamma for bada dessa. I firmalagen finns det
dock ingen uttrycklig bestimmelse om detta. Utover firmalagens 5 § tillimpade hogsta for-
valtningsdomstolen den bestdimmelse i 10 § 4 punkten i firmalagen som géller forvixlingsbar-
heten mellan firma och varumirken. Ur detaljmotiveringen i regeringspropositionen RP
238/1978 rd i friga om ovan ndmnda punkt framgar att jamforelsen mellan firma och varu-
marke ska begransas sa att den endast géller de branscher som dr gemensamma for bada. For
tydlighetens skull ska kravet om gemensamma branscher ingéd dven i varumérkeslagens be-
stimmelser om beddmningen av risken for forvixling mellan varumérke och firma. Dessutom
ska bestdmmelserna om annans varumédrke och annans kidnnetecken slopas i 1 mom. 6 punk-
ten. Dessa ska ingd i den nya 7 punkten.

Till 1 mom. forelés bli fogad en ny 7 punkt som ska hénvisa till ensamréttens innehall. Ett
mérke registreras inte om en tidigare innehavare av varumaérket har ensamritt till anvindning-
en av mérket. Begreppet tidigare varumérke ska preciseras i paragrafens 2 mom. och omfatta
dven gemenskapsmirken och de i Finland giltiga internationella registreringarna utéver de
nationella varumarkena. I friga om tidigare rittigheter ska det inte hanvisas allmént till risken
for forvéxling, ndgot som inte forutsitts i alla kollisionssituationer. Pa sa sitt motsvarar be-
stimmelsen bestimmelserna i det nya 1 kap. om skyddets innehéll och det skydd pa olika ni-
vaer som ges varumarken.

Det foreslds att 1 mom. 8 punkten omformas. I punkten ska foreskrivas att ett varumérke inte
far registreras, om ansdkan om registrering har gjorts i ond tro av den som ansdker om varu-
marke, Syftet med bestimmelsen ar bl.a. att férhindra att ett annat varumérke eller kdnneteck-
en anvinds i1 ond tro, d&ven om det andra mérket inte far skydd for ensamrétt pé basis av regi-
strering eller 1narbetn1ng Den gallande lagens 14 § 1 mom. 7 punkt har redan forut tolkats s
att det med anvéndning av varumérke dven avses anvéndning utomlands (HFD 1971 A I 96).
Ordalydelsen i den foreslagna bestémmelsen tillater en bred tolkning och omfattar dven i fort-
séattningen saddan anvandning som skett utomlands. I frdga om ordalydelsen omfattar bestdm-
melsen saledes utdver artikel 3.2 d i direktivet dven en situation som avses 1 artikel 4.4 g i di-
rektivet dar sokandens onda uppsat géller ett madrke som anvidndes utomlands vid den tidpunkt
da ansokan gjordes.

EU-domstolen har i sin avgdérandepraxis for varumérkesforordningen (dom C-529/07, punkt
53, Chocoladenfabriken Lindt & Spriingli) fort fram att vid provningen av huruvida s6kanden
har haft ont uppsat ska den nationella domstolen beakta samtliga relevanta faktorer i det en-
skilda fallet vilka forelag vid den tidpunkt dé ansbkan om registrering av ett kdnnetecken som
gemenskapsvarumérke gavs in. Vid provningen ska domstolen i synnerhet beakta den omstén-
digheten att sokanden vet om eller borde veta om att en tredje man i minst en medlemsstat an-
vinder ett identiskt eller liknande kénnetecken for en vara som édr identisk eller av liknande
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slag, vilket innebér en risk for forvixling med det kénnetecken som avses i registreringsanso-
kan.

For att avgora om den som ansdker om registrering av varumérket har ont uppsét, ska domsto-
len sdsom i EU:s allménna domstols avgdrande (dom SA.PAR. v. SMHV — Salini Costruttori
(GRUPPO SALINI), T-321/10, punkt 28) beddoma sokandens avsikt genom att dra en slutsats
av bl.a. foljande: de objektiva omstdndigheterna och dennes konkreta handlingar, av dennes
roll eller stillning, av dennes kdinnedom om anvéndningen av det senare varuméirket.

Paragrafens 1 mom. 9 och 10 punkten motsvarar i sak 14 § 1 mom. punkterna 10 och 11 i den
géllande lagen. 1 9 punkten ska for tydlighetens skull preciseras att registreringshinder kan
bero pa ett savil nationellt som pa unionsniva skyddat sortnamn.

I 10 punkten i paragrafen ska hanvisningarna till EU-lagstiftningen om geografiska beteck-
ningar uppdateras och hiinvisningarna ska forenhetligas sinsemellan. Andringarna behdvs for
att den relevanta EU-lagstiftningen har dndrats och for att den géllande bestimmelsen delvis
ar bristféllig. Hanvisningen till forordning (EG) nr 510/2006 ska é&ndras till en hdnvisning till
den ersittande forordningen (EU) nr 1151/2012. Hénvisningen till férordning (EG) nr
491/2009 ska ersittas med en hianvisning till forordning (EG) nr 1308/2013. Hénvisningen till
forordning (EG) nr 110/2008 ska bibehallas, men den detaljerade hdanvisningen till en paragraf
ska strykas. Till punkten foreslds dessutom bli fogad en hinvisning till férordning (EU) nr
251/2014.

I 2 mom. i paragrafen preciseras bestimmelsen i 7 punkten genom att man definierar vilka rét-
ter begreppet tidigare varumérke hénvisar till. Paragrafens 2 mom. ska i 1 mom. 7 punkten ut-
over nationella varumarkesritter som slopats i 6 punkten inkludera internationella varumérken
och gemenskapsvarumérken, som det tidigare har foreskrivits om under sérskilda punkter.
Den foreslagna paragrafens 3 mom. motsvarar 14 § 2 mom. i den gillande lagen. Den enda
dndringen dr dndringen i hdnvisningen pa grund av numreringen i 1 mom.

I paragrafen ska det i stéllet for forvaxlingsbarhet hos varuméarken konsekvent hinvisas till
risk for forvéixling. Detta foranleder dndringar i ordalydelsen pé flera stillen, men &ndrar inte
det rddande réttsléget.

25 §. Hinvisningen i paragrafen dndras s& att den motsvarar 8 och 9 § i lagen. Detta dr en
uppdatering av teknisk natur och dndrar inte det rddande rattslaget.

51 a §. Laghdnvisningen i paragrafen uppdateras med anledning av den nya lagen om Patent—
och registerstyrelsen (578/2013).

56 d §. I paragrafen foreskrivs om det forfarande som géller en invdndning som gjorts mot en
internationell registrering. Bestimmelsen fortydligas sa att den béttre ska motsvara forfarandet
hos registermyndigheten. Av bestimmelsen ska tydligare framga att ett meddelande &nnu inte
innebdr myndighetens beslut i drendet och att myndigheten dnnu inte har tagit stéllning till in-
vindningens innehill.

I 1 mom. i paragrafen ska foreskrivas om meddelande om en invéndning till den internation-
ella byran och om det att registermyndigheten ska undersoka invandningen oberoende av om
innehavaren av registreringen ger sitt utlatande.

I 2 mom. i paragrafen ska det foreskrivas om det beslut som registermyndigheten fattar med
anledning av invindningen och om avslag pa en invdndning.
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I 3 mom. i paragrafen ska det foreskrivas om registermyndighetens beslut om foljande forfa-
rande.

Bestdmmelserna om tidsfrister i 2 mom. i den géllande 56 d § ingér i Madridprotokollet.
1.2 Strafflagen
49 kap. Om krinkning av vissa immateriella réittigheter

2 §. Brott mot industriell rdttighet. Paragrafens 1 mom. 1 punkten &ndras s att hanvisningen
till varukénnetecken ersétts med en hinvisning till ensamrétten till varumérke, pa motsvarande
séatt som i nya 4, 4 a och 6 § i varuméarkeslagen. Bestimmelserna om ensamréttens innehall
och begransningar dndras sa att de béttre &n tidigare motsvarar ordalydelsen i varumérkesdi-
rektivet. I frdga om ensamrittens innehall bestdms det att ingen annan &n innehavaren av va-
rumirket utan dennes samtycke som kdnnetecken for sina varor i néringsverksamhet fir an-
vinda ett tecken pa det sétt som avses 1 6 §. I den nya varumérkeslagens bestimmelser delar
man upp skyddet i tre nivier och till lagens 7 § fogas en bestimmelse om ensamrittens be-
gransningar. Med tanke pa tillimpningen av 49 kap. 2 § i strafflagen far dessa @ndringar ingen
stor paverkan, eftersom de géllande bestimmelserna i varumérkeslagen har tillimpats i enlig-
het med direktivet i praktiken.

2 Ikrafttridande
Lagarna foreslas trida i kraft den 1 september 2016.

Med stéd av vad som anforts ovan foreldggs riksdagen foljande lagforslag:
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Lagforslag

Lag
om indring av varumirkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut

dndras 1 varumirkeslagen (7/1964) rubriken for 1 kap., 1—10, 10 a, 11, 13, 14, 25,43, 51 a
och 56 d §, av dem 1 § sddan den lyder i lagarna 39/1993 och 56/2000, 2 § sadan den lyder
delvis éndrad i lag 39/1993, 3 § sadan den lyder delvis éndrad i lagarna 996/1983 och
39/1993, 4 och 11 § sddana de lyder delvis dndrade i lag 56/2000, 6 § sddan den lyder i lagar-
na 996/1983 och 39/1993, 8 § sddan den lyder i lag 39/1993, 10 § s&dan den lyder delvis &nd-
rad i lag 996/1983, 10 a och 56 d § sddana de lyder i lag 1715/1995, 13 § saddan den lyder i lag
56/2000, 14 § sadan den lyder delvis dndrad i lagarna 552/1970, 996/1983, 1715/1995,
56/2000, 1220/2004 och 1016/2010 samt 43 och 51 a § sddana de lyder i lag 107/2013, och

fogas till lagennya 4 a, 5aoch 11 a § som foljer:

1 kap.

Allménna bestimmelser

1§

I denna lag foreskrivs om ensamritt till varuméirke som i néringsverksamhet anvénds for va-
ror och tjanster. I denna lag foreskrivs ocksa om gemenskapsvaruméirken och om internation-
ell varumarkesregistrering.

Vad som i denna lag foreskrivs om varor géller dven tjanster.

28
Ett varumirke kan bestd av vilket tecken som helst som anvinds i ndringsverksamhet och
som har sérskiljningsférmaga och kan aterges grafiskt.

38

Ett tecken anses ha sdrskiljningsforméga, om det med hjélp av tecknet dr mojligt att i né-
ringsverksamhet sérskilja varor frdn ndgon annans varor. Ett mirke som uteslutande eller med
endast mindre &ndringar eller tilldgg anger varans art, beskaffenhet, miangd, anvandningsén-
damal, virde eller geografiskt ursprung eller tiden for dess framstéllande ska inte i och for sig
anses ha sérskiljningsformaga. Vid beddmning av om ett méarke har sérskiljningsféorméga ska
hénsyn tas till alla faktiska omstdndigheter och sérskilt till hur ldnge och i vilken omfattning
maérket har varit 1 bruk.

48
Ensamritt till varumérke forvirvas genom att mérket registreras i det varumaérkesregister
som avses i 2 kap.
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4a§
Ensamritt till varumérke kan forvarvas utan registrering nar varumarket har blivit inarbetat.
Genom inarbetning kan ensamritt forvérvas éven till andra mérken &n de som anvénds i né-
ringsverksamhet och som avses i 2 §.
Ett varumérke anses inarbetat, om det inom berdrda nérings- eller konsumentkretsar i Fin-
land &r allmént kint som ett sérskilt tecken for innehavarens varor.

5§
Ensamritt kan inte forvérvas till ett sddant mirke som utgérs enbart av en form som foljer
av varans art, en form som krévs for att uppné ett tekniskt resultat eller en form som inverkar
vésentligt pa varans virde.

5a§
Négon annans namn eller firma fér inte tas in i ett varumérke. I ett varumérke far inte heller
tas in ndgon annans bifirma eller sekundira kdnnetecken, utom da dessa saknar sérskiljnings-
forméga eller da det ar fraga om olika branscher eller olika varuslag.

6§

Ensamritt till varumérke innefattar, med de undantag som anges nedan, det att ingen annan
dn innehavaren av varumérket utan dennes samtycke som kénnetecken for sina varor i ni-
ringsverksamhet far anvénda

1) ett tecken som &r identiskt med det skyddade varumérket for identiska varor,

2) ett tecken som pa grund av att det dr identiskt med eller liknar det skyddade varumarket
for identiska eller liknande varor medfor risk for forvéxling hos allménheten, inbegripet risk
for association mellan tecknet och varumérket.

Om varumérket ér vél ként 1 Finland och om en ogrundad anvéndning av mérket innebér ett
ordttmatigt utnyttjande av varumarkets sarskiljningsforméga eller renommé eller ar till forfang
for sérskiljningsformégan eller renommén, far ingen annan &dn den som har ensamritt till va-
rumirket utan dennes samtycke i naringsverksamhet anvdnda ett tecken som &r identiskt med
eller liknar det vil kidnda varumérket fastéin de varor som tecknet &r till for inte &r identiska
med eller liknar de varor for vilka det vil kinda varumérket ar skyddat.

Som anvindning i néringsverksamhet betraktas att

1) tecknet fésts pé varor eller deras forpackning,

2) tecknet anvénds ndr varor bjuds ut till forsdljning, fors ut pa marknaden eller lagras for
dess dndamal,

3) tecknet anvénds vid import eller export av varor eller import for vidaretransport till tredje
land,

4) tecknet anvénds i afférshandlingar och vid marknadsforing,

5) tecknet anvédnds pa nagot annat motsvarande sétt.

Som en sddan anvéndning av ett tecken i nédringsverksamhet som avses i 3 mom. betraktas
ocksa muntlig anvdndning.

78

Ensamriétt till varumérke forhindrar inte ndgon annan att i néringsverksamhet enligt god af-
farssed anvinda

1) sitt eget namn, sin firma, sin bifirma, sitt sekundédra kdnnetecken eller sin adress,

2) mérkning som visar uppgifter om varornas art, beskaffenhet, mangd, anvindningsidnda-
maél, vérde eller geografiskt ursprung, tidpunkten for nir varorna framstéllts eller andra egen-
skaper hos varorna,

3) varumaérket, om det dr nddvéndigt for att ange en varas anvindningsdndamal.
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8§

Innehavaren av ett varumérke har rétt att forbjuda anvindning av varumaérket pa varor som
av innehavaren eller med innehavarens samtycke av nagon annan har forts ut pa4 marknaden
inom Europeiska ekonomiska samarbetsomriddet med anvéndning av det varumaérket, endast
om det har gjorts dndringar i varorna eller de har forsdmrats efter att de har forts ut pa mark-
naden eller innehavaren av varumarket har ndgon annan grundad orsak att forbjuda anvind-
ning av varumérket.

9§
Om flera gor ansprak pa ensamritt till sidana varuméarken som pa det séitt som avses i 6 § ar
identiska eller liknande, ska foretrdde ges den som kan aberopa den tidigaste rattsgrunden, om
inte nagot annat foljer av 10 eller 10 a §.

10§

Ensamrétten till ett registrerat varumérke kvarstar jimsides med ett tidigare registrerat eller
inarbetat varumarke, om registreringen har sokts i god tro och innehavaren av det tidigare re-
gistrerade eller inarbetade varumarket inte har vidtagit atgirder for att forhindra anvandningen
av det senare registrerade varumarket trots att denne i fem ars tid har varit medveten om att
det anvénds.

Om det varumérke som har registrerats senare har anvénts endast for en del av de varor for
vilka det dr registrerat, géller ensamrétten anvéndning av varumérket endast i friga om dessa
varor.

10a§

Ensamritten till ett inarbetat varumirke kvarstar jamsides med ett tidigare registrerat eller
inarbetat varumaérke, om innehavaren av det tidigare registrerade eller inarbetade varumérket
inte inom rimlig tid har vidtagit &tgérder for att forhindra anvéindning av det senare inarbetade
varumarket.

Om det tidigare registrerade eller inarbetade varuméirket &r vil kint i Finland, betraktas som
en rimlig tid enligt 1 mom. fem é&r fran det att innehavaren av det tidigare registrerade eller in-
arbetade varumérket fick veta om anvéndningen av det senare inarbetade varumaérket.

11§

Om det i sddana fall som avses i 7 § 1 mom. 1 punkten, 10 eller 10 a § konstateras skaligt,
bestammer marknadsdomstolen att nagotdera varumairket eller bada far anvdndas endast ut-
format pa angivet sétt med tillfogande av ortsangivelse eller innehavarens namn eller genom
att anvéndningen avgrinsas sé att den géller vissa varor eller ett visst omrade eller pa nagot
annat motsvarande sitt.

11a§

Forfattare, huvudredaktorer, utgivare och forldggare av lexikon, handbocker, larobocker el-
ler andra motsvarande tryckalster &r skyldiga att pd begiran av den som innehar ett registrerat
varumirke se till att varumaérket inte aterges i publikationen utan att det framgar att varumér-
ket &r registrerat. Vad som ovan foreskrivs i detta moment tillimpas ocksé pa spridning av
publikationer via datanit eller pa nagot annat elektroniskt sétt.

Den som forsummar att iaktta vad som foreskrivs i 1 mom. &r skyldig att se till att en rittelse
publiceras pé det sétt och i den omfattning som ar skéligt och att svara for kostnaderna for en
sadan rittelse.

Skyldigheten enligt 1 mom. att informera om registreringen av ett varumaérke kan anses full-
gjord, nir symbolen ® anges i samband med varumérket.
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13§
Ett mérke som inte har sérskiljningsférméga enligt 3 § eller till vilket det inte med stod av 5
§ kan forvdrvas ensamritt, uppfyller inte reglstrerlngskraven
Ett varumérke far dock inte végras registrering pa grund av att det saknar sérskiljnings{or-
méga, om varumirket fore tidpunkten for registreringsansdkan genom anvéndning har forvér-
vat sarskiljningsforméaga.

14§

Varumérke registreras inte, om

1) det strider mot lag, allmén ordning eller god sed,

2) det &r dgnat att vilseleda allménheten,

3) det i market utan tillstand tagits in ett statsvapen, statsflagga eller annat statsemblem, en
officiell kontroll- eller garantibeteckning eller kontroll- eller garantistimpel for varor som &r
foremal for det varumirke som ska registreras eller for varor som liknar dessa, finskt kommu-
nalt vapen eller internationell, mellanstatlig organisations flagga, vapen eller annat emblem,
bendmning eller namnforkortning eller ndgon annan figur, bendmning eller namnforkortning,
om det att den tas in i varumérket kan ge upphov till risk for att allménheten forvaxlar varu-
mérket med ett sddant emblem, mérke, stimpel, bendmning eller namnférkortning,

4) mirket bestar av eller innehéller ndgot som ar dgnat att uppfattas som annans skyddade
firma, som nagon annans bifirma eller sekundira kénnetecken enligt 5 a §, eller som négon
annans namn eller portritt, om inte namnet eller portréttet uppenbarligen &syftar ndgon for
lange sedan avliden, utom dé dessa saknar sérskiljningsformaga eller da det ar frdga om olika
branscher eller olika varuslag.

5) mirket bestér av eller innehaller ndgot som dr dgnat att uppfattas som en titel pa nadgon
annans skyddade litterdra eller konstnérliga verk, om titeln dr egenartad, eller som kranker na-
gon annans upphovsritt till ett verk eller ndgon annans ritt till en fotografisk bild eller ett
skyddat monster,

6) mirket medfor risk for att allménheten forvixlar det med en annan néringsidkares namn,
skyddade firma eller bifirma sa att forvaxlingen kan aberopas med stod av 5 § i firmalagen
(128/1979),

7) en innehavare av ett tidigare varumarke har ensamratt till att i naringsverksamhet anvénda
maérket som kdnnetecken for varorna,

8) ansdkan om registrering har gjorts i ond tro av den som ansoker om ett varumaérke,

9) mérket medfor risk for forvixling med ett i Finland eller Europeiska unionen skyddat
sortnamn pa en vaxtsort,

10) det for registreringen foreligger ett sddant hinder som avses i Europaparlamentets och
radets forordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar for jordbruksprodukter och livs-
medel, i Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 1308/2013 om upprittande av en
samlad marknadsordning for jordbruksprodukter och om upphévande av rédets forordningar
(EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, i Europapar-
lamentets och radets forordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrlvmng, presentation
och mirkning av, samt skydd av geografiska beteckningar for, sprltdrycker samt om uppha-
vande av radets f(‘)rordning (EEG) nr 1576/89 eller i Europaparlamentets och radets férordning
(EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och mérkning av, samt skydd av
geografiska beteckningar for, aromatiserade vinprodukter och om upphédvande av radets for-
ordning (EEG) nr 1601/91.

Med tidigare varumairke avses i 7 punkten

1) ett nationellt varuméarke som har registrerats pa basis av en tidigare ansokan eller som 1i
Ovrigt har en tidigare prioritet &n den som anséker om varumaérke,

2) ett varumérke som skyddas av en internationell registrering och som &r i kraft i Finland
eller Europeiska unionen och som utifran denna registrering har en tidigare rétt i Finland eller
Europeiska unionen 4n den som ansoker om varumérke,
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3) ett gemenskapsvarumarke enligt 57 § som har registrerats pa basis av en tidigare ansokan
an ansokan om varumérke eller som har foretrdde i Finland enligt artikel 34 eller 35 i den for-
ordning som ndmns i 57 §,

4) ett varumaérke som dr inarbetat da ansdkan om registrering gors.

I de fall som avses i 1 mom. 4—38 punkten far varumairke registreras, om den vars rétt det ér
fraga om samtycker till det och det inte 1 Gvrigt enligt 1 mom. finns nagot hinder for registre-
ringen.

25§
Om ett varumaérke registrerats i strid med denna lag, ér registreringen ogiltig, om inte annat
foljer av en omstiandighet som avses i 10 eller 10 a § eller av andra fordndringar i forhéllan-
dena.

5lTa§
Bestdmmelser om sokande av éndring i Patent—och registerstyrelsens beslut i ett d&rende som
géller varumirke finns 1 6 § i lagen om Patent—och registerstyrelsen (578/2013).

56d§

Patent- och registerstyrelsen ska till den internationella byrén enligt 53 § sdnda ett med-
delande om en invédndning enligt 56 ¢ § och om motiveringen till den. Oberoende av om inne-
havaren av den internationella registreringen har gett sitt utlaitande med anledning av med-
delandet, ska Patent— och registerstyrelsen undersoka invandningen.

Om registreringen inte uppfyller registreringskraven enligt denna lag, ska Patent— och regis-
terstyrelsen med anledning av invéndningen fatta ett beslut enligt vilket den internationella re-
gistreringen inte dr i kraft i Finland. Om registreringen inte uppfyller registreringskraven en-
ligt denna lag endast till vissa delar ska Patent— och registerstyrelsen fatta beslut om att regi-
streringen &r i kraft endast delvis. Patent—och registerstyrelsen ska avsla invandningen, om
hinder for den internationella registreringen inte foreligger i Finland.

Om Patent— och registerstyrelsen beslutar att den internationella registreringen inte &r i kraft
i Finland eller att den &r i kraft endast delvis, gor styrelsen en anteckning om det i den for-
teckning som avses i 53 § 2 mom. och kungor beslutet nér detta har vunnit laga kraft.

Denna lag trader i kraft den 20 .
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Lag
om indring av 49 kap. 2 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
dndras 1 strafflagen (39/1889) 49 kap. 2 §, sadan den lyder i lag 1281/2009, som foljer:

49 kap.

Om Kkrinkning av vissa immateriella rittigheter

28
Brott mot industriell rdttighet

Den som i strid med varumarkeslagen (7/1964), patentlagen (550/1967), monsterrattslagen
(221/1971), lagen om ensamritt till kretsmdnster for integrerade kretsar (32/1991), lagen om
nyttighetsmodellrdtt (800/1991) eller lagen om vaxtforadlarrdtt (1279/2009) och sa att gér-
ningen dr dgnad att 4samka innehavaren av den krénkta rétten betydande ekonomisk skada,
gOr intrang i

1) ensamritten till ett varumairke,

2) den ensamrétt som ett patent medfor,

3) en monsterrétt,

4) en ratt till en kretsmodell,

5) en nyttighetsmodellritt eller

6) en vaxtforadlarritt,

ska for brott mot industriell rdttighet domas till boter eller fangelse 1 hogst tva ar.

Denna lag tréder i kraft den 20 .
Helsingfors den 3 mars 2016

Statsminister

JUHA SIPILA

Justitie- och arbetsminister Jari Lindstrom
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Bilagor
Parallelltext

Lag
om indring av varumirkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut

dndras 1 varumirkeslagen (7/1964) rubriken for 1 kap., 1—10, 10 a, 11, 13, 14, 25,43, 51 a
och 56 d §, av dem 1 § sddan den lyder i lagarna 39/1993 och 56/2000, 2 § sadan den lyder
delvis éndrad i lag 39/1993, 3 § sadan den lyder delvis éndrad i lagarna 996/1983 och
39/1993, 4 och 11 § sddana de lyder delvis dndrade i lag 56/2000, 6 § sddan den lyder i lagar-
na 996/1983 och 39/1993, 8 § sadan den lyder i lag 39/1993, 10 § sadan den lyder delvis dnd-
rad i lag 996/1983, 10 a och 56 d § sddana de lyder i lag 1715/1995, 13 § séddan den lyder i lag
56/2000, 14 § sadan den lyder delvis dndrad i lagarna 552/1970, 996/1983, 1715/1995,

56/2000, 1220/2004 och 1016/2010 samt 43 och 51 a § sddana de lyder i lag 107/2013, och
fogas till lagennya 4 a, 5aoch 11 a § som foljer:

Gillande lydelse
1 kap

Allméinna bestimmelser

1§

Genom registrering forvarvas ensamrétt till
varumérke sasom sarskilt kdnnetecken for att
frén andras varor skilja sddana varor som ut-
bjuds till salu eller annars tillhandahalls i né-
ringsverksamhet. Ett varuméirke kan besté av
vilket tecken som helst som kan aterges gra-
fiskt och som kan sérskilja varor som tillhan-
dahalls 1 néringsverksamhet fran varandra.
Ett varumérke kan i synnerhet bestd av ord,
inbegripet personnamn, figurer, bokstéver,
siffror eller formen pa en vara eller dess for-
packning.

Vad som i denna lag stadgas om varor gél-
ler p& motsvarande sitt tjénster.

28

Ensamritt till varumirke kan forvérvas
dven utan registrering nar market har blivit
inarbetat.

Genom inarbetning kan ensamritt forvér-
vas dven till andra &n 1 1 § 2 mom. angivna
sdrskilda varukdnnetecken som anvénds i né-
ringsverksamhet.

Féreslagen lydelse
1 kap.
Allménna bestimmelser

1§

I denna lag foreskrivs om ensamvriitt till va-
rumdrke som i ndringsverksamhet anvdnds
for varor och tjdnster. I denna lag foreskrivs
ocksd om gemenskapsvarumdrken och om in-
ternationell varumdrkesregistrering.

Vad som i denna lag foreskrivs om varor
gdller dven tjdnster.

28
Ett varumdrke kan bestd av vilket tecken
som helst som anvdinds i ndringsverksamhet
och som har sdrskiljningsformdga och kan
dterges grafiskt.
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Gidllande lydelse

Ett kdnnetecken anses inarbetat, om det hér
i riket inom vederborande nérings- eller kon-
sumentkretsar dr allmént ként som sirskild
beteckning for innehavarens varor.

38

Var och en fér i sin nédringsverksamhet an-
vinda sitt sldktnamn, sin adress eller sin
firma som kénnetecken for sina varor, om det
inte dr dgnat att framkalla forvéixling med
nagon annans skyddade varumérke eller med
namn, adress eller firma som ndgon annan
redan rittmétigt anvénder i sin néringsverk-
sambhet.

Vad som ovan &r sagt om firma géller dven
om bifirma och sekundirt kénnetecken som
avses i firmalagen

Annans namn eller firma fér inte intas i va-
rumérke. Ej heller far i varumérke intas an-
nans bifirma eller sekundidra kénnetecken,
utom da dessa saknar sérskiljningsformaga
eller da det dr fraga om olika branscher eller
olika varuslag.

4§

Rétt till varukénnetecken enligt 1—3 § in-
nebdr att ndgon annan &n innehavaren inte i
nédringsverksamhet far anvinda ett didrmed
forvaxlingsbart kidnnetecken for sina varor,
vare sig pa varan eller dess forpackning, i re-
klam eller afférshandlingar eller pa négot an-
nat sitt, inbegripet muntlig anvéndning. Det
som sédgs hér skall gélla oavsett om varan
tillhandahélls eller ar avsedd att tillhandahal-
las hér i landet eller utomlands eller om den
infors till finskt territorium f6r att anvindas,
forvaras eller lagras i néringsverksambhet eller
for att transporteras vidare till tredje land i
detta syfte.

Som otilliten anvindning enligt 1 mom.
anses bland annat, att ndgon vid tillhandahal-
lande av reservdel, tillbehor eller liknande,
som ldmpar sig for annans vara, &beropar
dennes kénnetecken pa sédant sitt, att det
kan giva sken av att vad som tillhandahalles
hérror fran kannetecknets innehavare eller av
att denne medgivit kénnetecknets anvind-
ning.

Har vara tillhandahallits under visst kénne-
tecken och har ddrefter annan &n kénneteck-
nets innehavare visentligt fordndrat den ge-

Foreslagen lydelse

38

Ett tecken anses ha sdrskiljningsformdga,
om det med hjdilp av tecknet dr mojligt att i
ndringsverksamhet sdrskilja varor fran nd-
gon annans varor. Ett mdrke som uteslutande
eller med endast mindre dndringar eller till-
ldgg anger varans art, beskaffenhet, mdngd,
anvdndningsdndamdl, virde eller geografiskt
ursprung eller tiden for dess framstdillande
ska inte i och for sig anses ha sdrskiljnings-
formdga. Vid bedémning av om ett mdrke har
sdrskiljningsformdga ska hédnsyn tas till alla
faktiska omstdndigheter och sdrskilt till hur
ldnge och i vilken omfattning mdrket har va-
rit i bruk.

48
Ensamprdtt till varumdrke forvdirvas genom
att mdrket registreras i det varumdrkesregis-
ter som avses i 2 kap.
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Gidllande lydelse

nom bearbetning, reparation eller liknande,
ma ej, da varan anyo tillhandahalles i1 ni-
ringsverksamhet hér i riket, kédnnetecknet an-
vindas utan att fordndringen tydligt angives
eller eljest tydligt framgar.

(fogasenny 4 ag)

58
Ensamritt till varukdnnetecken innefattar
icke sddan del av kédnnetecknet, som huvud-
sakligen tjanar att gora varan eller dess for-
packning mera dndamalsenlig eller eljest att
fylla annan uppgift 4n att vara kinnetecken.

(fogasenny 5ag)

6§

Kénnetecken anses forvixlingsbara enligt
denna lag endast om de avser varor av
samma eller liknande slag.

Forviaxlingsbarhet kan dock utan hinder av
1 mom. &beropas till formén for ett kénne-
tecken som &r vil kédnt hér i landet, om an-
vindningen av ett annat liknande kdnneteck-
en utan godtagbara skil innebir ett otillbor-
ligt utnyttjande av det dldre kinnetecknets
sarskiljningsforméga och goodwill eller ér till
forfang for det dldre kénnetecknets sdrskilj-
ningsformaga eller goodwill.

Stadgandet i 2 mom. skall p& motsvarande
sétt tillimpas pé sddan bifirma och sadant se-

Foreslagen lydelse

4a§

Ensamrdtt till varumdrke kan férvdrvas
utan registrering ndr varumdrket har blivit
inarbetat.

Genom inarbetning kan ensamrdtt forvir-
vas dven till andra mdrken dn de som an-
vdnds i ndringsverksamhet och som avses i
23.

Ett varumdrke anses inarbetat, om det
inom berdrda ndrings- eller konsumentkret-
sar i Finland dr allmdnt kint som ett sdrskilt
tecken for innehavarens varor.

58
Ensamprdtt kan inte forvirvas till ett sadant
mdrke som utgors enbart av en form som fol-
jer av varans art, en form som krdvs for att
uppnd ett tekniskt resultat eller en form som
inverkar vdsentligt pd varans vdrde.

Sayg
Ndgon annans namn eller firma far inte tas
in i ett varumdrke. I ett varumdrke far inte
heller tas in ndagon annans bifirma eller se-
kunddra kdnnetecken, utom da dessa saknar
sdrskiljningsformaga eller da det dr fraga
om olika branscher eller olika varuslag.

6§

Ensamprdtt till varumdrke innefattar, med
de undantag som anges nedan, det att ingen
annan dn innehavaren av varumdrket utan
dennes samtycke som kdnnetecken for sina
varor i ndringsverksamhet far anvéinda

1) ett tecken som dr identiskt med det skyd-
dade varumdrket for identiska varor,

2) ett tecken som pd grund av att det dr
identiskt med eller liknar det skyddade varu-
mdrket for identiska eller liknande varor
medfor risk for forvixling hos allmdnheten,
inbegripet risk for association mellan tecknet
och varumdrket.

Om varumdrket dr vil kdnt i Finland och
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Gidllande lydelse

kundért kdnnetecken som avses i 3 § 3 mom.

7§

Gora flera enligt 1 eller 2 § ansprék pé en-
samritt till varukdnnetecken, vilka dro for-
vixlingsbara, skall foretrdde givas den som
kan &beropa tidigaste rattsgrund, dér ej annat
foljer av vad nedan i 8 eller 9 § sigs.

. 8§

Aven om ett registrerat varumérke som har
anvénts hér i landet utan avbrott i fem ars tid
ar forvaxlingsbart med ett dldre registrerat el-
ler inarbetat méirke far anvéndningen av det
yngre market inte forbjudas, om registrering-
en har sokts i god tro och innehavaren av det

Foreslagen lydelse

om en ogrundad anvindning av mdrket inne-
bdr ett ordttmdtigt utnyttjande av varumdr-
kets sdrskiljningsformdga eller renommé el-
ler dr till forfdang for sdrskiljningsformdgan
eller renommeén, far ingen annan dn den som
har ensamrdtt till varumdrket utan dennes
samtycke i ndringsverksamhet anvdnda ett
tecken som dr identiskt med eller liknar det
vdl kidnda varumdrket fastin de varor som
tecknet dr till for inte dr identiska med eller
liknar de varor for vilka det vdl kdnda varu-
mdrket dr skyddat.

Som anvindning i ndringsverksamhet be-
traktas att

1) tecknet fasts pa varor eller deras for-
packning,

2) tecknet anvdinds ndr varor bjuds ut till
forsdljning, fors ut pa marknaden eller lag-
ras for dess dndamadl,

3) tecknet anvinds vid import eller export
av varor eller import for vidaretransport till
tredje land,

4) tecknet anvinds i affdrshandlingar och
vid marknadsforing,

5) tecknet anvdnds pd ndgot annat motsva-
rande sdtt.

Som en sddan anvindning av ett tecken i
ndringsverksamhet som avses i 3 mom. be-
traktas ocksd muntlig anvindning.

78

Ensamrdtt till varumdrke forhindrar inte
ndgon annan att i ndringsverksamhet enligt
god affdrssed anvdinda

1) sitt eget namn, sin firma, sin bifirma, sitt
sekunddra kannetecken eller sin adress,

2) mdrkning som visar uppgifter om varor-
nas art, beskaffenhet, mdngd, anvindnings-
dndamal, vdrde eller geografiskt ursprung,
tidpunkten for ndr varorna framstillts eller
andra egenskaper hos varorna,

3) varumdrket, om det dr nodvindigt for att
ange en varas anvindningsdndamdl.

88
Innehavaren av ett varumdrke har rdtt att
forbjuda anvindning av varumdrket pa varor
som av innehavaren eller med innehavarens
samtycke av ndgon annan har forts ut pd
marknaden inom Europeiska ekonomiska
samarbetsomrddet med anvindning av det
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aldre mérket har varit medveten om att mér-
ket har anvénts under ndamnda tid.

) 9§

Ar inarbetat varumérke forvéxlingsbart
med annans tidigare registrerade eller inarbe-
tade varumérke och har innehavaren av det
dldre market icke inom rimlig tid inskridit
mot anvindningen av det yngre market, dge
han ej langre forbjuda anvidndningen av det-
samma.

10 §

I fall som avses i 8 eller 9 § ma efter vad
som finnes skéligt foreskrivas, att nagot av
kénnetecknen eller bdda mé anvéndas endast
pa sérskilt sétt, sdsom 1 visst utforande, med
tillfogande av ortsangivelse eller med annat
fortydligande.

Vad som ar stadgat i 1 mom. skall ha mot-
svarande tillimpning dé risk for forvéxling
uppstér i fall som avses i3 § 1 eller 2 mom.

10a§

Innehavaren av ett varuméarke har inte ratt
att forbjuda anvéndningen av varumairket for
varor som av innehavaren eller med hans
samtycke under detta varumérke har forts ut
pa marknaden inom Europeiska ekonomiska
samarbetsomréadet.

Vad 1 mom. stadgar tillimpas inte om in-
nehavaren har skilig anledning att motsitta
sig att varorna pé nytt fors ut pd marknaden,
sérskilt nér varornas beskaffenhet har fordnd-
rats eller forsdmrats efter det att de har forts
ut pa marknaden.

Foreslagen lydelse

varumdrket, endast om det har gjorts dnd-
ringar i varorna eller de har forsimrats efter
att de har forts ut pd marknaden eller inne-
havaren av varumdrket har ndgon annan
grundad orsak att forbjuda anvindning av
varumdrket.

9§

Om flera gér ansprdk pd ensamprdtt till sd-
dana varumdrken som pa det sdtt som avses i
6 § dr identiska eller liknande, ska foretrdide
ges den som kan dberopa den tidigaste riitts-
grunden, om inte ndgot annat foljer av 10 el-
ler 10 a §.

10 §

Ensamrditten till ett registrerat varumdrke
kvarstar jamsides med ett tidigare registrerat
eller inarbetat varumdrke, om registreringen
har sokts i god tro och innehavaren av det ti-
digare registrerade eller inarbetade varu-
mdrket inte har vidtagit dtgdrder for att for-
hindra anvindningen av det senare registre-
rade varumdrket trots att denne i fem drs tid
har varit medveten om att det anvdnds.

Om det varumdirke som har registrerats se-
nare har anvints endast for en del av de va-
ror for vilka det dr registrerat, gdller ensam-
ritten anvindning av varumdrket endast i
frdga om dessa varor.

10a§

Ensamprditten till ett inarbetat varumdrke
kvarstar jamsides med ett tidigare registrerat
eller inarbetat varumdrke, om innehavaren
av det tidigare registrerade eller inarbetade
varumdrket inte inom rimlig tid har vidtagit
drgdrder for att forhindra anvdindning av det
senare inarbetade varumdrket.

Om det tidigare registrerade eller inarbe-
tade varumdrket dar vdl kdnt 1 Finland, be-
traktas som en rimlig tid enligt 1 mom. fem
dr fran det att innehavaren av det tidigare
registrerade eller inarbetade varumdrket fick
veta om anvindningen av det senare inarbe-
tade varumdrket.
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11§

Forfattare, utgivare och forldggare av lexi-
kon, handbocker eller andra sddana publikat-
ioner som dr tryckta eller finns i ett datanét &r
skyldiga att pa begéiran av den som innehar
ett registrerat varumarke se till att varumar-
ket inte aterges i publikationen utan att det
framgar att varumarket &r registrerat.

Forsummar nidgon vad honom enligt 1
mom. aligger, ar han skyldig medverka till att
beriktigande offentliggéres pa det sétt och i
den omfattning som finnes skéligt samt be-
kosta dylikt beriktigande.

(fogasenny 11 a§)

13§

Ett varumérke som registreras skall vara
dgnat att sérskilja innehavarens varor fran
andras. Ett mérke som uteslutande eller med
endast mindre dndring eller tilldgg anger va-
rans art, beskaffenhet, méngd, anvéndning,
pris eller ursprungsort eller tiden for dess
framstdllande skall inte i och for sig anses ha
sarskiljningsforméga. Inte heller ett sadant
marke som utgors enbart av en form som fol-
jer av varans art, en form som kravs for att
uppna ett tekniskt resultat eller en form som
ger varan ett betydande vérde skall anses ha
sarskiljningsforméga. Vid beddmning av om
ett mirke har sirskiljningsforméga skall hén-

Foreslagen lydelse

11§

Om det i sddana fall som avses i 7 § 1
mom. 1 punkten, 10 eller 10 a § konstateras
skdaligt, bestimmer marknadsdomstolen att
ndgotdera varumdrket eller bdda far anvin-
das endast utformat pd angivet sdtt med till-
fogande av ortsangivelse eller innehavarens
namn eller genom att anvindningen avgrdn-
sas sd att den gdller vissa varor eller ett visst
omrdde eller pd ndgot annat motsvarande
sdtt.

11ag§

Forfattare, huvudredaktorer, utgivare och
forldggare av lexikon, handbocker, ldro-
bocker eller andra motsvarande tryckalster
dr skyldiga att pa begdran av den som inne-
har ett registrerat varumdrke se till att varu-
mdrket inte dterges i publikationen utan att
det framgdr att varumdrket dr registrerat.
Vad som ovan foreskrivs i detta moment till-
ldmpas ocksd pd spridning av publikationer
via datandt eller pd ndgot annat elektroniskt
sdtt.

Den som forsummar att iaktta vad som fo-
reskrivs i 1 mom. dr skyldig att se till att en
rdttelse publiceras pa det sdtt och i den om-
fattning som dr skdligt och att svara for kost-
naderna for en sadan rittelse.

Skyldigheten enligt 1 mom. att informera
om registreringen av ett varumdrke kan an-
ses fullgjord, ndir symbolen ® anges i sam-
band med varumdrket.

13§

Ett mdrke som inte har sdrskiljningsfor-
mdga enligt 3 § eller till vilket det inte med
stod av 5 § kan forvdrvas ensamrdtt, uppfyll-
ler inte registreringskraven.

Ett varumdrke far dock inte vigras regi-
strering pd grund av att det saknar sdrskilj-
ningsférmdga, om varumdrket fore tidpunk-
ten for registreringsansokan genom anvdnd-
ning har forvéirvat sdrskiljningsformdga.
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syn tas till alla faktiska omstindigheter och
sdrskilt till den tid och omfattning som mér-
ket har varit i bruk.

14 §

Varumirke far inte registreras,

1) om mdrket strider mot lag, allmin ord-
ning eller god sed;

2) om maérket dr dgnat att vilseleda allmén-
heten;

3) om 1 mirket utan vederborligt tillstand
intagits statsvapen, statsflagga eller annat
statsemblem, officiell kontroll- eller garanti-
beteckning eller kontroll- eller garantistim-
pel for varor av samma eller liknande slag
som de, vilka ritten till varuméirke skulle
komma att omfatta, finskt kommunalt vapen
eller internationell, mellanstatlig organisat-
ions flagga, vapen eller annat emblem, be-
ndmning eller namnforkortning eller ock fi-
gur, bendmning eller namnforkortning, om
det kan forvixlas med emblem, mirke, be-
ndmning eller namnférkortning av ndmnda
slag;

4) om mirket bestar av eller innehaller na-
got som &r dgnat att uppfattas sdsom annans
skyddade firma, sdsom annans i 3 § 3 mom.
avsedda bifirma eller sekunddra kdnnetecken
eller sasom annans namn eller portrdtt, sd-
vida namnet eller portrittet uppenbarligen
inte dsyftar ndgon for ldnge sedan avliden;

5) om maérket bestar av eller innehaller né-
got som dr dgnat att uppfattas som en titel pa
nagon annans skyddade litterdra eller konst-
nérliga verk, sévida titeln dr egenartad, eller
som krinker ndgon annans upphovsritt till
sadant verk eller ndgon annans rtt till foto-
grafisk bild eller skyddat monster;

6) om mirket kan forviaxlas med annan né-
ringsidkares namn e/ler skyddade firma, med
bifirma eller sekundért kdnnetecken som av-
ses 13 § 3 mom., med annans varumarke som
ar registrerat efter tidigare ansdkan eller med
annans kinnetecken som é&r inarbetat da an-
sOkan om registrering gors; eller

7) om mirket kan forvédxlas med ett varu-
kdnnetecken som vid tiden for ansokningen
anvéndes av nigon annan, och ansdkningen
gjorts med vetskap om detta och sdkanden

Foreslagen lydelse

14§
Varumirke registreras inte, om
1) det strider mot lag, allmén ordning eller
god sed,
2) det &r dgnat att vilseleda allménheten,

3) det i mirket utan tillstand tagits in ett
statsvapen, statsflagga eller annat stats-
emblem, en officiell kontroll- eller garantibe-
teckning eller kontroll- eller garantistimpel
for varor som é&r foremal for det varumairke
som ska registreras eller for varor som liknar
dessa, finskt kommunalt vapen eller internat-
ionell, mellanstatlig organisations flagga, va-
pen eller annat emblem, bendmning eller
namnforkortning eller ndgon annan figur, be-
ndmning eller namnforkortning, om det att
den tas in i varumdrket kan ge upphov till
risk for att allménheten forvixlar varumdrket
med ett sddant emblem, mirke, stimpel, be-
nidmning eller namnférkortning,

4) mérket bestar av eller innehéller nagot
som &r dgnat att uppfattas som annans skyd-
dade firma, som nagon annans bifirma eller
sekundéra kidnnetecken enligt 5 a §, eller som
nagon annans namn eller portritt, om inte
namnet eller portrittet uppenbarligen asyftar
nagon for lange sedan avliden, utom da dessa
saknar sirskiljningsforméga eller da det ar
fraga om olika branscher eller olika varuslag.

5) miérket bestar av eller innehéller nigot
som &r dgnat att uppfattas som en titel pa na-
gon annans skyddade litterdra eller konstnér-
liga verk, om titeln dr egenartad, eller som
kranker nagon annans upphovsritt till ett
verk eller ndgon annans ritt till en fotografisk
bild eller ett skyddat monster,

6) market medfor risk for att allmidnheten
forvaxlar det med en annan niringsidkares
namn, skyddade firma eller bifirma s& att
forvixlingen kan aberopas med stod av 5 § i
firmalagen (128/1979),

7) en innehavare av ett tidigare varumdrke
har ensamrdtt till att i ndringsverksamhet
anvinda mdrket som kdnnetecken for va-
rorna,
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inte anvént sitt mirke innan det andra kénne-
tecknet togs 1 bruk, eller

8) om mirket kan forvixlas med ett varu-
mérke som skyddas av en internationell regi-
strering som géller i1 Finland eller Europeiska
gemenskapen och som utgdende fran denna
registrering har &dldre ritt i Finland eller
Europeiska gemenskapen,

9) om mairket kan forvixlas med ett ge-
menskapsvarumérke enligt 57 § som har re-
gistrerats pa basis av en tidigare ansokan el-
ler som har foretrdde i Finland enligt artikel
34 eller 35 i den radsforordning som ndmns i
578,

10) om maérket kan forvéxlas med ett regi-
strerat sortnamn pa en véxtsort, eller

11) om det for registreringen foreligger ett
sdadant hinder som avses i artikel 14 i rddets
forordning (EG) nr 510/2006 om skydd av
geografiska beteckningar och ursprungsbe-
teckningar for jordbruksprodukter och livs-
medel, i artikel 118 | i radets forordning
(EG) nr 491/2009 om dndring av férordning
(EG) nr 1234/2007 om upprdttande av en
gemensam organisation av jordbruksmark-
naderna och om sdarskilda bestimmelser for
vissa jordbruksprodukter (forordningen om
en samlad marknadsordning) eller i artikel
23 i Europaparlamentets och rddets forord-
ning (EG) nr 110/2008 om definition, be-
skrivning, presentation och mdrkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar for,
spritdrycker, samt om upphdvande av radets

Foreslagen lydelse

8) ansékan om registrering har gjorts i ond
tro av den som ansoker om ett varumdrke,

9) mdrket medfor risk for forvixling med
ett i Finland eller Europeiska unionen skydd-
dat sortnamn pd en vdxtsort,

10) det for registreringen foreligger ett sd-
dant hinder som avses i Europaparlamentets
och rddets forordning (EU) nr 1151/2012 om
kvalitetsordningar for jordbruksprodukter
och livsmedel, i Europaparlamentets och rd-
dets forordning (EU) nr 1308/2013 om upp-
rittande av en samlad marknadsordning for
Jjordbruksprodukter och om upphdvande av
rddets forordningar (EEG) nr 922/72, (EEG)
nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr
1234/2007, i Europaparlamentets och rddets
forordning (EG) nr 110/2008 om definition,
beskrivning, presentation och mdrkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar for,
spritdrycker, samt om upphdvande av rddets
forordning (EEG) nr 1576/89 eller i Europa-
parlamentets och rddets forordning (EU) nr
251/2014 om definition, beskrivning, presen-
tation och mdrkning av, samt skydd av geo-
grafiska beteckningar for, aromatiserade
vinprodukter och om upphdvande av radets
forordning (EEG) nr 1601/91.
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forordning (EEG) nr 1576/89.

I fall som avses i 4—9 punkten far registre-
ring ske, om den vars rétt dr i friga samtyck-
er till det och det inte i Gvrigt moter hinder
enligt 1 mom.

25§

Om varumiérke registrerats i strid mot
denna lag, ma registreringen forklaras ogiltig
dér ej annat foranledes av omstidndighet som
namnes i 8 eller 9 § eller eljest av dndrade
forhallanden.

51a$

Andring i ett beslut som registermyndig-
heten har fattat med stdd av denna lag far so-
kas genom besvir hos marknadsdomstolen pa
det sitt som foreskrivs i lagen om patent—
och registerstyrelsen

Bestimmelser om handldggningen av be-
sviar enligt 1 mom. i marknadsdomstolen
finns i1 lagen om rittegang i marknadsdom-
stolen.

56d3§

Om registermyndigheten efter det att en in-
vandning gjorts konstaterar att det varumarke
som den internationella registreringen géller
inte uppfyller registreringskraven enligt
denna lag, skall myndigheten meddela den

Foreslagen lydelse

Med tidigare varumdrke avses i 7 punkten

1) ett nationellt varumdrke som har regi-
strerats pd basis av en tidigare ansékan eller
som i ovrigt har en tidigare prioritet dn den
som ansoker om varumdrke,

2) ett varumdrke som skyddas av en inter-
nationell registrering och som dr i kraft i
Finland eller Europeiska unionen och som
utifrdn denna registrering har en tidigare
ratt i Finland eller Europeiska unionen dn
den som anscker om varumdrke,

3) ett gemenskapsvarumdrke enligt 57 §
som har registrerats pd basis av en tidigare
ansokan dn ansékan om varumdrke eller som
har foretrdde i Finland enligt artikel 34 eller
35 i den forordning som nimns i 57 §,

4) ett varumdrke som dr inarbetat dd anso-
kan om registrering gors.

1 de fall som avses i 1 mom. 4—8 punkten
far varumdrke registreras, om den vars rdtt
det dr fraga om samtycker till det och det inte
i ovrigt enligt 1 mom. finns ndgot hinder for
registreringen.

25§

Om ett varumérke registrerats i strid med
denna lag, dr registreringen ogiltig, om inte
annat foljer av en omstindighet som avses i
10 eller 10 a § eller av andra fordndringar i
forhéllandena.

51ag§

Bestimmelser om sékande av dndring i Pa-
tent—och registerstyrelsens beslut i ett drende
som gdller varumdrke finns i 6 § i lagen om
Patent—och registerstyrelsen (578/2013).

56d3§

Patent— och registerstyrelsen ska till den
internationella byrdan enligt 53 § sdnda ett
meddelande om en invdndning enligt 56 ¢ §
och om motiveringen till den. Oberoende av
om innehavaren av den internationella regi-
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internationella byran att den internationella
registreringen inte ar i kraft i Finland enligt
56 b § 1 mom.

Om den tid som ndmns i 56 ¢ § 2 mom. 16-
per ut senare dn inom 18 manader fran det
meddelande fran den internationella byrén
som avses i 56 a §, skall registermyndigheten
inom 18 méanader frdn ovan nidmnda med-
delande informera den internationella byrén
om att registreringen kan komma att upphora
vid en senare tidpunkt. Harvid skall ett med-
delande om att registreringen inte ar i kraft i
Finland ldmnas inom en ménad frén det att
den tid som ndmns i 56 ¢ § 2 mom. har 16pt
ut.

Nir ett beslut som fattats sedan en invénd-
ning gjorts och som innebér att den internat-
ionella registreringen inte géller i Finland har
vunnit laga kraft, skall registermyndigheten
utfarda en kungorelse om detta.

Foreslagen lydelse

streringen har gett sitt utldtande med anled-
ning av meddelandet, ska Patent— och regis-
terstyrelsen underséka invindningen.

Om registreringen inte uppfyller registre-
ringskraven enligt denna lag, ska Patent—
och registerstyrelsen med anledning av in-
vdndningen fatta ett beslut enligt vilket den
internationella registreringen inte dr i kraft i
Finland. Om registreringen inte uppfyller re-
gistreringskraven enligt denna lag endast till
vissa delar ska Patent— och registerstyrelsen
fatta beslut om att registreringen dr i kraft
endast delvis. Patent—och registerstyrelsen
ska avsld invindningen, om hinder for den
internationella registreringen inte foreligger
i Finland.

Om Patent— och registerstyrelsen beslutar
att den internationella registreringen inte dr
i kraft i Finland eller att den dr i kraft endast
delvis, gor styrelsen en anteckning om det i
den forteckning som avses i 53 § 2 mom. och
kungor beslutet ndr detta har vunnit laga
kraft.

Denna lag trdder i kraft den 20 .
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om indring av 49

I enlighet med riksdagens beslut

kap. 2 § i strafflagen

dndras 1 strafflagen (39/1889) 49 kap. 2 §, sadan den lyder i lag 1281/2009, som foljer:

Gillande lydelse
49 kap

Om krinkning av vissa immateriella rit-
tigheter

28
Brott mot industriell rittighet

Den som i strid med varumérkeslagen
(7/1964), patentlagen (550/1967), monster-
rattslagen (221/1971), lagen om ensamritt till
kretsmonster ~ for  integrerade  kretsar
(32/1991), lagen om nyttighetsmodellritt
(800/1991) eller lagen om véxtforadlarratt
(1279/2009) och sa att gérningen &r égnad att
asamka innehavaren av den krinkta rétten
betydande ekonomisk skada, gor intrang i

1) en rétt till ett varukdnnetecken,

2) den ensamrétt som ett patent medfor,

3) en monsterrétt,

4) en ratt till en kretsmodell,

5) en nyttighetsmodellratt eller

6) en vaxtforadlarritt,

ska for brott mot industriell rittighet do-
mas till boter eller fingelse i hogst tva ar.

For brott mot industriell rdttighet doms
dven den som i strid med bestimmelserna i
avtalet om en enhetlig patentdomstol och sé
att gdrningen ar dgnad att dsamka innehava-
ren av den krénkta rétten betydande ekono-
misk skada, gor intrdng i den ritt som ett
europeiskt patent som omfattas av avtalet
medfor.

Féreslagen lydelse
49 kap.

Om krinkning av vissa immateriella rit-
tigheter

28
Brott mot industriell rittighet

Den som i strid med varumérkeslagen
(7/1964), patentlagen (550/1967), monster-
rattslagen (221/1971), lagen om ensamritt till
kretsmonster ~ for  integrerade  kretsar
(32/1991), lagen om nyttighetsmodellritt
(800/1991) eller lagen om véxtforadlarratt
(1279/2009) och sa att gérningen &r égnad att
asamka innehavaren av den krinkta rétten
betydande ekonomisk skada, gor intrdng i

1) ensampriitten till ett varumdrke,

2) den ensamrétt som ett patent medfor,

3) en monsterrétt,

4) en ratt till en kretsmodell,

5) en nyttighetsmodellratt eller

6) en vaxtforadlarritt,

ska for brott mot industriell rittighet do-
mas till boter eller fingelse 1 hogst tva ar.

Denna lag trider i kraft den 20 .
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Statsradets forordning
om indring av varumirkesforordningen

I enlighet med statsradets beslut

dndras 1 varumérkesforordningen (296/1964) 17 §, sddan den lyder delvis dndrad i férord-
ningarna 1702/1995 och 188/1996, samt

fogas till forordningen en ny 6 b §, som foljer:

6b§
Om registermyndighetens beslut &r en handling som har utarbetats med hjélp av automatisk
databehandling, far beslutet undertecknas maskinellt.
En handling i varumérkesregistret som har utarbetats med hjélp av automatisk databehand-
ling far undertecknas maskinellt.
I handlingen ska finnas ett omndmnande av den maskinella underskriften.

17 §

Om en ansdkan om registrering av varumérke har gjorts i en frimmande stat som &r ansluten
till Pariskonventionen for skydd av den industriella 4ganderdtten (FordrS 43/75) eller till avta-
let om uppréittande av Viarldshandelsorganisationen (FordrS 5/95), och ansdkan om registre-
ring gors 1 Finland inom sex manader fran det att ansokan gjordes i den frimmande staten, an-
ses den ansdkan som gjorts i Finland i forhallande till andra ansdkningar eller andra ibruk-
tagna varumérken ha skett samtidigt som ansdkningen i den frimmande staten. Vad som i
detta moment foreskrivs ska tillimpas &ven nér registrering av varumaérke sokts i en sddan an-
sOkan utomlands som registermyndigheten av sirskilda skél anser vara jimstédllbar med ans6-
kan i en fordragsslutande stat.

For att fa foretrddesrétt enligt 1 mom. ska sokanden skriftligen anhélla om detta inom en
ménad fran det ansdkan gjordes i Finland och samtidigt meddela var och nér den ansékan som
aberopas for foretriadesritt har gjorts samt sa snart som mojligt dess nummer. Om foretrédes-
ritten inte giller alla varor eller tjénster, ska dessutom meddelas vilka varor eller tjdnster den
géller.

Denna forordning triader i kraft den 20 .
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