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UTSKOTTETS OVERVAGANDEN
Allmdnt

Propositionen gér ut pa att stifta en ny varumérkeslag. Den nya varumérkeslagen (lagforslag 1,
nedan ocksa forslaget till varumérkeslag) ersétter den géllande varumérkeslagen och lagen om
kollektivméarken. Genom propositionen genomfors Europaparlamentets och radets direktiv (EU)
2015/2436 for tillndrmning av medlemsstaternas varumérkeslagstiftning. Mélséttningen for pro-
positionen &r att ocksé i 6vrigt modernisera och fortydliga den géllande, féraldrade varumérkesla-
gen.

Dessutom foresléar regeringen i propositionen att riksdagen godkénner Singaporekonventionen
om varumérkesratt, som har trétt i kraft internationellt. [ propositionen ingér ett forslag till lag om
sittande 1 kraft av de bestdimmelser i avtalet som hor till omradet for lagstiftningen. Genom Sing-
aporekonventionen samordnas de nationella registreringsforfarandena speciellt nér det géller an-
sokan om varumérken.

Den foreslagna varumérkeslagen innehaller bestimmelser om innehéllet i och forutsittningarna
for ensamritt till varumérke, om registrering av och invéndningsforfarande for varumérken, om
sakrétt som dr forenad med varumérken och om Overlatelse av varumérke, om upphédvande och
ogiltigforklaring av varuméirke, om pafdljder av intrang i varumirke, om kollektiv- och kontroll-
mérken samt om internationella registreringar.

I propositionen foreslas bland annat bestimmelser om ett nytt administrativt forfarande for upp-
hévande eller ogiltigforklaring av varumérke och om administrativt férfarande for hdvning av fir-
ma vid Patent- och registerstyrelsen (nedan ocksa PRS). I varumirkeslagen och firmalagen (lag-
forslag 1 och 3) foreslas bestimmelser om forhallandet mellan det administrativa forfarandet och
domstolsforfarandet och framhévs att domstolsforfarandet i regel kommer i forsta hand i forhal-
lande till det administrativa forfarandet. Vickande av talan ska enligt propositionen leda till att
det administrativa forfarandet forfaller eller 1dmnas utan prévning vid Patent- och registerstyrel-
sen.

Strafflagen ska éndras i friga om bestimmelserna om brott mot industriell rittighet och monster-
rittslagen ska dndras 1 frdga om bestdimmelserna om monsterréttsforseelse. Lagarna ska precise-
ras sa att bestimmelserna om forseelser och brott A&ven omfattar varumérkesrattigheter och mons-
territtigheter pd EU-niva. En motsvarande dndring jamfort med den géllande varumérkeslagen
foreslds ocksa i bestimmelsen om varumérkesforseelse 1 den nya varumaérkeslagen.

Sammantaget anser lagutskottet att bestimmelserna behdvs och fyller sitt syfte.
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Lagutskottet yttrar sig om de viktigaste fradgorna géllande sitt eget ansvarsomrade. Utskottet gran-
skar forslaget i synnerhet nér det giller domstolsforfarandet och dess relation till administrativt
forfarande och straftbestimmelser.

Administrativt forfarande for upphdvande eller ogiltigforklaring av varumdrken samt forfarande
for héivning av firma

Enligt den géllande lagstiftningen ska domstolen besluta om ogiltigforklaring av varumérkesre-
gistrering och forverkande av varumérken, om talan vécks mot innehavaren av varumaérket. Ta-
lan far foras av envar som lider forfang av registreringen och i vissa fall dven av éklagare eller av
en sammanslutning som bevakar berérda nirings- eller yrkesutdvares intressen (s. 25 i RP). Aren-
det ska behandlas inom den allménna réttskipningen i marknadsdomstolen. For nérvarande &r det
inte mojligt att yrka pé forverkande eller ogiltigforklaring av varumérken i administrativt forfa-
rande.

Enligt artikel 45 i varumirkesdirektivet ska medlemsstaterna, utan att det paverkar parternas rétt
till dverklagande till domstol, sorja for ett effektivt och snabbt administrativt forfarande hos sina
myndigheter om upphévande eller ogiltigforklaring av ett varumaérke (s. 155 i RP). I propositio-
nen foreslds bestimmelser om ett nytt administrativt forfarande for upphévande och ogiltigfor-
klaring av varumaérken hos Patent- och registerstyrelsen (54—57 § 1 forslaget till varumérkeslag).
PRS far inte undersdka négra andra yrkanden &n sddana som géller upphévande eller ogiltigfor-
klaring av varumaérket (s. 51 i RP). PRS ska avgora drendet utifran ansdkan och de yttranden som
lamnats med anledning av den. Det beslut som PRS fattat i administrativt forfarande far 6verkla-
gas hos marknadsdomstolen i den ordning som foreskrivs i forvaltningsprocesslagen.

Enligt propositionen ska forfarandet for talan om forverkande och ogiltigférklaring enligt den
géllande varumérkeslagen finnas kvar vid sidan av det administrativa forfarandet for upphidvande
och ogiltigforklaring med tillhérande 6verklagande. I forslaget till varumérkeslag finns bestdm-
melser om dels hur forfarandet med talan forhaller sig till det administrativa forfarandet med till-
horande dverklagande, dels vilken réttskraft avgorandena ska ha (s. 43 1 RP).

Firmalagens (lagforslag 3) bestimmelser om det administrativa forfarandet for hdvande av firma
ska huvudsakligen vara desamma som varumérkeslagens bestimmelser om administrativt forfa-
rande for upphévande och ogiltigforklaring.

Efter att ha gjort en beddmning av propositionen och en utredning i drendet anser lagutskottet att
den foreslagna 16sningen &r motiverad och godtagbar for att genomfora forpliktelserna i direkti-
vet. Det dr motiverat att parterna i forekommande fall tillforsékras tilltrdde till domstolsforfaran-
de. Att drendena kan foras till domstol kan vara behdvligt till exempel i bevisningssyfte (s. 44 i
RP). Den foreslagna l6sningen ar enligt utskottets asikt motiverad ocksa i fradga om firmalagen
(lagforslag 3).

Utskottet framhaller att lagstiftningen i princip inte bor tillata att d&renden som géller samma va-
rumérke och samma parter behandlas samtidigt enligt olika forfaranden. En situation av det hér
slaget skulle vara problematisk med tanke pé tydlig och klar réttskipning och réttssékerhet for
parterna, eftersom de olika forfarandena kan utmynna i avgdranden som star i konflikt med var-
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andra. Darfor ser utskottet det som motiverat att 61 § 1 och 2 mom. i forslaget till varumérkeslag
entydigt foreskriver att forfarandet for talan som behandlas i allmén rattskipning ér primért pa sa
sétt att om ett varumérkesédrende vécks vid domstolen kommer ett ans6kningsidrende som géller
samma parter och samma varumérke att forfalla, alternativt kommer en senare ansdkan att [am-
nas utan provning vid PRS.

Likasa dr det befogat att foreslagna 61 § 3 mom. foreskriver att en talan om upphévande eller ogil-
tigforklaring av ett varumaérke inte ska tas upp till prévning i domstolen om PRS avgdrande i ett
arende som géller samma parter och samma varumérke har overklagats och besvérsirendet dnnu
inte har avgjorts i marknadsdomstolen eller hogsta forvaltningsdomstolen genom ett avgdrande
som vunnit laga kraft. Bestimmelsen garanterar att avgdranden i administrativt forfarande kan
overklagas pa behorigt sitt. Det kan heller inte ses som processekonomiskt fornuftigt eller med
avseende pa parternas rittssdkerhet behovligt att talan i samma drende skulle kunna véckas nér ett
administrativt drende dnnu dr inne 1 dverklagandefasen.

I fraga om det foreslagna 61 § 3 mom. papekar utskottet dock att bestimmelsen inte beaktar en si-
tuation dér PRS har fattat beslut i ett administrativt d&rende som géller upphivande eller ogiltig-
forklaring och en talan vécks i samma drende under besvirstiden innan besvir har anforts. I en si-
tuation av det hér slaget dr det ldmpligare att PRS avgorande 6verklagas &n att en ny talan vécks.
Foljaktligen foreslar lagutskottet for ekonomiutskottet att 67 § 3 mom. i forslaget till varumdr-
keslag omformuleras sa har:

Eni 58 § avsedd talan om upphévande eller ogiltigférklaring av varumérke tas inte upp till
provning vid domstol, om det med anledning av en i 54 § avsedd ansokan mellan samma
parter som géller samma varumérke har meddelats ett beslut 1 vilket dndring kan sokas el-
ler har sokts, och drendet dnnu inte avgjorts genom ett avgérande som vunnit laga kraft.

Eftersom bestdmmelserna i lagforslag 3 om forhallandet mellan det administrativa forfarandet for
hévande av firma och ett domstolsférfarande som géller samma firma ska motsvara foreslagna 61
§ 1 varumirkeslagen, behdver ocksé foreslagna 20 § 4 mom. i firmalagen éndras. Vidare foreslar
lagutskottet att ekonomiutskottet justerar 20 § 4 mom. i lagforslag 3 sa att det far foljande lydelse:

En talan om hidvande av firma tas inte upp till provning vid domstol, om det med anledning
av en i 2 mom. avsedd ansokan mellan samma parter som géller samma firma har medde-
lats ett beslut 1 vilket dndring fdr sokas eller har sdkts och drendet dnnu inte avgjorts ge-
nom ett avgérande som vunnit laga kraft.

161 § 4 mom. i forslaget till varumirkeslag foreskrivs det att om en ansdkan eller talan om upp-
hévande eller ogiltigforklaring av varumirke har avgjorts och vunnit laga kraft, tas en ny ansékan
eller talan om upphévande eller ogiltigforklaring inte upp till provning, om drendet géller samma
parter, samma varumérke och samma yrkande, utom om foérhéllandena foréndrats vasentligt. Lag-
utskottet noterar att bestimmelsen dr behdvlig och motiverad for att klargdra hur de olika forfa-
randena forhaller sig till varandra och vilken réttskraft ett avgorande i d&renden som géller upphé-
vande eller ogiltigforklaring har.
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Enligt 53 § i forslaget till varumérkeslag kan upphévande eller ogiltigforklaring av varumaérke yr-
kas genom en ansokan i ett administrativt forfarande eller genom talan i domstol. Bestimmelser
om handldggningen av drenden som géller upphévande och ogiltigforklaring i ett administrativt
forfarande finns 1 54—57 § och bestimmelser om handlédggningen av sddana mél i domstol finns i
58—60 §. Enligt propositionsmotiven (s. 155) ar bestimmelsen framst informativ. I bestimmel-
sen framhévs att det administrativa forfarandet &r alternativt till mél om upphévande eller ogiltig-
forklaring som vicks i domstol. Utskottet papekar att den andra meningen i paragrafen i frdga om
domstolsbehandling bara hénvisar till 58—60 § om taledrenden. Ocksé behandlingen av besviér-
sdrenden som géller varumérken i marknadsdomstolen och hdgsta férvaltningsdomstolen hor till
rittegdngsforfarandet i domstolen. Foljaktligen foreslar lagutskottet for ekonomiutskottet att an-
dra meningen i 53 § i forslaget till varumdrkeslag for tydlighetens skull omformuleras sé hér:

Bestdmmelser om handldggningen av drenden som géller upphévande och ogiltigforkla-
ring pd grundval av ansékan hos Patent- och registerstyrelsen finns i 54—57 § och pd
grundval av talan i domstol i 58—60 §.

Hur ansékan om varumdrke forfaller

14 kap. i forslaget till varumirkeslag finns bestimmelser om registrering av varuméarken och om
anknytande ansokningsforfarande. Lagforslagets 21 § géller handlédggning av bristfilliga ansok-
ningar. Dér foreskrivs att om ansokan &r bristfillig pé det sétt som avses i paragrafen, sétter PRS
ut en tva manaders tidsfrist for avhjélpande av bristen. Om den sdkande inte reagerar pa uppma-
ningen att komplettera ansdkan ska denna enligt 2 mom. forfalla till de delar den omfattas av upp-
maningen. Enligt motiveringen innebér det att behandlingen av ansdkan avslutas helt och hallet.
Sokanden ska fé ett meddelande om att ansdkan forfallit, men det ska inte fattas nagot separat mo-
tiverat beslut (s. 120 i RP). Enligt 2 mom. &r meddelandet inte ett dverklagbart beslut. En ansékan
som forfallit kan dock tas upp till behandling pa nytt med stdd av 22 §, om sdkanden begér det
inom tva ménader frén att ansdkan forfoll och uppfyller de 6vriga villkoren enligt bestimmelsen.

Utskottet papekar att rétten att fa ett motiverat beslut hor till garantierna for god forvaltning som
foreskrivs i 21 § i grundlagen och som ska tryggas genom lag. Enligt samma paragraf i grundla-
gen har var och en ritt att f ett beslut som géller hans eller hennes réttigheter och skyldigheter be-
handlat vid domstol eller nagot annat oavhingigt rittskipningsorgan. Sakkunniga har papekat att
ett beslut inte kan erséttas med att en ans6kan som eventuellt forfallit kan tas upp till ny behand-
ling.

I sitt utldtande om propositionen (GrUU 53/2018 rd, s. 3) papekar grundlagsutskottet att bestdm-
melserna om hur en ansdkan forfaller méste éndras till foljd av 21 § i grundlagen pa sé stt att det
kravs en uttrycklig viljeyttring fran den sdkandes sida om att drendet ska avskrivas for att anso-
kan ska forfalla eller pa sé sitt att Patent- och registerstyrelsen fattar ett dverklagbart beslut med
anledning av att ansokan forfaller. Andringen ir enligt utlatandet ett villkor for att forslaget till
varumirkeslag ska kunna behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Enligt en utredning som lagutskottet fatt frén arbets- och niringsministeriet &r det ganska orealis-
tiskt att sokanden meddelar PRS att han eller hon vill att varuméarkesansokan forfaller. Om en an-
sokan forfaller ror det sig om att sokanden inom utsatt tid inte har reagerat pa den ursprungliga
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uppmaningen frén PRS. Det &r osannolikt att PRS nér s6kanden och fér en uttrycklig viljeyttring
om forfallandet.

Foljaktligen anser lagutskottet att bestimmelserna i 21 och 22 § bor preciseras pa sé sétt att so-
kanden i de hér situationerna ska fa ett overklagbart beslut. Utifrén utredningen anser utskottet att
det hir kan genomforas pad samma sétt som i den géllande varumérkeslagen, alltsa att det i &rendet
upprittas ett avskrivningsbeslut. Till foljd av den hér dndringen behovs det inte ldngre négra be-
stimmelser om hur ansdkan forfaller.

Lagutskottet foreslar for ekonomiutskottet att 21 § &ndras pa sa sitt att varumérkesansdkan av-
skrivs om s6kanden inte inom utsatt tid besvarar en uppmaning fran PRS. PRS ska uppritta ett av-
skrivningsbeslut som sdkanden kan 6verklaga hos marknadsdomstolen. Hér foreslar utskottet att
21 § kompletteras med en passus om att 6 § 1 lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013)
tillimpas pé sokande av dndring i avskrivningsbeslut. Detta motsvarar forfarandet enligt den gél-
lande varumérkeslagen pd samma sétt som ovan. Med avvikelse fran den géllande lagen foreslar
utskottet att ansdkan ska avskrivas bara till de delar den omfattas av uppmaningen, vilket foreslés
i propositionen i friga om ansokningar som forfaller.

Avskrivningsbeslut dr av annan typ &n vanliga materiella forvaltningsbeslut. Det ska i alla fall sé-
gas ut till exempel vem som har fattat beslutet och nér, vem beslutet géller samt vilket avgorandet
ar och hur det motiveras. Utskottet ser det som motiverat att sokanden antingen pa samma sétt
som enligt den géllande lagstiftningen kan soka &ndring i avskrivningsbeslutet genom besvér el-
ler begéra att handldggningen av ansdkan ska fortsétta enligt 22 §. Om sdkanden begér fortsatt
handldggning ska han eller hon fé ett avgorande i sak frdn myndigheten och kan vid behov via
overklagande fa det provat av domstol varfor ansdkan inte uppfyller de lagfésta villkoren till de
delar som omfattas av uppmaningen eller pa vilka grunder den &r forenad med en avslagsgrund.

Foljaktligen foreslar utskottet att 21 § kompletteras med en hanvisning till 22 §, dir det star att s6-
kanden kan begira fortsatt handldggning av varumérkesansokan. Den hénvisning som utskottet
foresléar ar informativ och tydliggdr procedurerna. I stéllet for eller utdver besvir 6ver avskriv-
ningsbeslutet ska sokanden som sagt kunna begéra att handlaggningen fortsitter om villkoren en-
ligt 22 § dr uppfyllda. Om besviren dver avskrivningsbeslutet dr anhéngiga i marknadsdomstolen
samtidigt som en begéran om fortsatt handldggning &r anhéngig hos PRS maste PRS invénta ett
lagakraftvunnet avgdrande i besvérsérendet.

De éndringar som utskottet foreslagit ovan innebér att ansokan inte forfaller utan férfarandet re-
sulterar alltid i att sokanden fér ett dverklagbart beslut frdn PRS. Darfor foreslar utskottet att
skrivningarna om att ansokan forfaller stryks i 21 och 22 § och i 44 § 2 mom. Med anledning av
utskottets dndringsforslag maste ocksa sprakdrikten i 22 § justeras. Dessutom anser utskottet att
det inte ska vara beroende av provning om handldggningen enligt 22 § ska fortsitta, utan hand-
laggningen maste fortsitta om villkoren &r uppfyllda. Formuleringen "kan fortsétta" behover dér-
for éndras till "ska dock fortsétta".

Foljaktligen foreslar lagutskottet for ekonomiutskottet att 21, 22 § och 44 § 2 mom. i forslaget till
varumdrkeslag omformuleras s har:
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21 § Handldggningen av bristfélliga ansokningar

Om ansokan inte uppfyller de villkor som anges i 16—19 § eller om registreringen &r for-
enad med en avslagsgrund enligt 12—13 §, ska Patent- och registerstyrelsen sétta ut en tva
ménaders tidsfrist for avhjélpande av bristen, givande av utlatande och presentation av ut-
redning.

Om sokanden inte inom utsatt tid ger utldtande, presenterar utredning eller avhjélper bris-
ten, avskrivs ansokan till de delar den omfattas av uppmaningen. Pd sékande av dndring i
avskrivningsbeslut tillimpas bestdmmelserna i 6 § i lagen om Patent- och registerstyrel-
sen (578/2013). (utesl.) S6kanden kan ocksa begdra att handliggningen fortsdtter enligt
22 4.

Om det finns hinder for registrering &ven efter det att sokanden gett utldtande eller presen-
terat utredning, avslas ansokan till dessa delar. Patent- och registerstyrelsen kan dock ge en
ny uppmaning, om det finns skl till det.

22 § Fortsatt handldggning av ansdkan

(utesl.) Om sékanden inte inom tidsfristen for avhjdilpande av brist, givande av utldtande
och presentation av utredning ger ett utldtande, presenterar en utredning eller avhjdlper
bristen ska handldggningen av ansékan dock fortsdtta om sokanden inom tvd mdanader frdan
utgdngen av tidsfristen

1) begér att handldggningen fortsétter,

2) i samband med begéran ger utldtande, presenterar utredning eller avhjélper bristerna,
och

3) i samband med begéiran betalar den avgift som faststillts for aterupptagande av ansdkan.
44 § Begéranden om anteckning och éndring

Om begéran ar bristféllig eller den som framfor begéran inte betalar den avgift som fore-
skrivits for begéran, sétter Patent- och registerstyrelsen ut en tidsfrist pa tvd manader for
avhjélpande av bristen, givande av utlatande och presentation av utredning. Vid handlégg-
ningen av begiran iakttas vad som i 21 § 2 och 3 mom. foreskrivs om att en bristfillig an-
sokan avskrivs och avslas samt vad som i 22 § foreskrivs om aterupptagande av en ansokan
(utesl.). (2 mom.)

Straffbestimmelser
174 § i forslaget till varumérkeslag finns bestimmelser om varumérkesforseelse. I propositionen

foresléds ocksé dndringar i strafflagens 49 kap. 2 § om brott mot industriell réttighet (lagforslag 4)
och bestdmmelserna om monsterrittsforseelse i monsterrittslagen (35 b § i lagforslag 8). De sist-
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ndmnda bestimmelserna ska preciseras sa att de relevanta bestimmelserna om forseelser och
brott d&ven omfattar varumérkesréttigheter och monsterréttigheter pa unionsniva.

Utskottet papekar att den straffrittsliga legalitetsprincipen kréver att brottsrekvisiten formuleras
tillrdckligt exakt. De foreslagna bestimmelserna ér sa kallade blancostraffbestimmelser. De hén-
visar generellt till intrdng i ensamrétt enligt varumérkeslagen eller intrang i monsterrétt enligt
monsterréttslagen utan att bestimmelserna nédrmare beskriver det straffbara forfarandet eller de
straffbara gdrningsformerna. Strafflagens 49 kap. 2 § foreskriver dock att gdrningen ska vara édg-
nad att d&samka innehavaren av den krénkta ritten betydande ekonomisk skada.

Utskottet papekar att foreslagna 49 kap. 2 § i strafflagen, 74 § 1 varumérkeslagen och 35 b § 1
monsterréttslagen fullt ut motsvarar de gillande bestimmelserna, det vill sdga 39 § 1 mom. i va-
rumérkeslagen (7/1964) och 35 § 2 mom. i monsterrittslagen (221/1971). Antagligen kommer
bestimmelserna oftast att tillimpas pé verksamhet som bedrivs av néringsidkare eller andra ak-
torer som &r insatta i bestimmelserna om industriella réttigheter, vilket betyder att de som berérs
av regleringen kan paforas en viss utredningsskyldighet.

I sitt utlatande (GrUU 53/2018 rd, s. 3) tar grundlagsutskottet upp de foreslagna straftbestimmel-
sernas karaktér av blancobestimmelser. Grundlagsutskottet menar att bestimmelserna om varu-
markesforseelse, monsterrattsforseelse och brott mot industriell réttighet maste preciseras dels
med hénvisningar till de lagbestdimmelser som i forekommande fall overtrdds, dels genom mer
exakta beskrivningar av rekvisitelementen for den berdrda forseelsen eller det berdrda brottet.
Utan dessa éndringar kan lagforslag 1, 4 och 8 enligt grundlagsutskottet inte behandlas i vanlig
lagstiftningsordning.

Med anledning av grundlagsutskottets utldtande och utifran en utredning anser lagutskottet att de
foreslagna straffbestimmelserna behover justeras atminstone pa sa sitt att de hianvisar till de be-
rorda paragraferna i forslaget till varumérkeslag och monsterréttslag. Utover paragrathdnvisning-
arna behdver bestimmelserna ockséd kompletteras med karaktériseringar i sak av de straffbara
girningarna pa sa sitt att rekvisitelementen for forseelsen eller brottet beskrivs mer exakt.

Lagutskottet anser att legalitetsprincipens krav bast uppfylls om artiklarna i de EU-réttsakter som
straffbestimmelserna hénvisar till specificeras. Men enligt en utredning frén arbets- och nérings-
ministeriet blir de foreslagna bestimmelserna inte tydligare utan tvirtom mer svértolkade om ar-
tikelhdnvisningar skrivs in i frdga om foérordningen om EU-varumérke och forordningen om ge-
menskapsformgivning. Hér maste det beaktas att lagforslag 1, 4 och 8 enligt grundlagsutskottets
utldtande kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning bara om straffbestimmelserna preciseras
genom hénvisningar till de lagbestdmmelser som i forekommande fall vertriads. I utlatandet
ndmns inte i sig artiklar eller bestimmelser i allmidnhet. Lagutskottet anser att de foreslagna
straffbestimmelserna om Overtradelse av EU-lagstiftningen i varje fall méste preciseras med ka-
raktiriseringar i sak av de straffbara gdrningarna, alltsd genom att rekvisitelementen for forseel-
ser och brott beskrivs ndrmare.

Nir det géller varumirkesforseelse enligt 74 § i forslaget till varumérkeslag ska hdnvisningen gél-
la 3—9 § i samma lagforslag, uppger arbets- och niringsministeriet i sin utredning. For att gér-
ningarna ska beskrivas i sak kan bestimmelsen justeras pa sa sétt att den kompletteras med att in-
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trang i ensamrétt kan ske genom att tecken, kinnetecken eller mérkningar som é&r identiska, lik-
artade, medfor risk for forvaxling eller till sina vésentliga egenskaper inte kan sérskiljas anvénds
utan varumérkesinnehavarens eller EU-varumérkesinnehavarens samtycke eller i strid med inne-
havarens forbud eller pa nagot annat jamforbart sétt.

Foljaktligen foreslar lagutskottet for ekonomiutskottet att 74 § I mom. i forslaget till varumdr-
keslag omformuleras sa har:

Den som uppsatligen gor intrang i ensamritt till varumérke i enlighet med 3—29 § eller i en-
samritt till EU-varumaérke i enlighet med férordningen om EU-varumérken genom att utan
varumdrkesinnehavarens eller EU-varumdrkesinnehavarens samtycke eller i strid med
innehavarens forbud eller pd nagot annat jamforbart sdtt anvinda tecken, kinnetecken el-
ler mdrkningar som dr identiska, likartade, medfor risk for forvixling eller till sina visent-
liga egenskaper inte kan sdrskiljas ska, om gidrningen inte utgor brott mot industriell rét-
tighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen, for varumdrkesforseelse domas till boter.

Nir det giller den straffbestimmelse som avses 1 35 b § i forslaget till monsterrittslag ska hin-
visningen gélla 1, 5, 5 a—>5 c och 6 § i monsterrittslagen, uppger arbets- och néringsministeriet i
sin utredning. Bestdimmelsen kan justeras for att karaktérisera gérningarna i sak pa sé sétt att be-
stimmelsen kompletteras med att intrdng i monsterrétt kan ske genom att ett monster utnyttjas
utan tillstdind av innehavaren av monsterritten eller gemenskapsformgivningen eller pa nigot an-
nat jamforbart sétt. Foljaktligen foreslar lagutskottet for ekonomiutskottet att 35 § 1 mom. i lag-
forslag 8 omformuleras sa hér:

Den som uppsétligen gor intrang i monsterratt enligt 1, 5, 5 a—35 ¢ och 6 § eller i ensamrétt
till gemenskapsformgivning enligt rddets forordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsform-
givning genom att utnyttjia monstret utan tillstand av innehavaren av monsterrdtten eller
gemenskapsformgivningen eller pa ndgot annat jamforbart sdtt ska, om gérningen inte ut-
gor brott mot industriell réttighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen, for monsterrittsforseelse
domas till boter.

I analogi med detta foreslar lagutskottet att ekonomiutskottet omformulerar 49 kap. 2 § 1 mom. i
strafflagen, som avses i lagforslag 4, sa hir:

Den som i strid med varumaérkeslagen ( / ), patentlagen (550/1967), monsterrittslagen
(221/1971), lagen om ensamritt till kretsmonster for integrerade kretsar (32/1991), lagen
om nyttighetsmodellrétt (800/1991), lagen om véaxtforadlarratt (1279/2009), Europaparla-
mentets och radets forordning (EU) 2017/1001 om EU-varumirken eller radets férordning
(EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och sé att gérningen &r 4gnad att 4&samka inne-
havaren av den krénkta ritten betydande ekonomisk skada, gor intrang i

1) ensamritten till ett varumarke enligt 3—9 § i varumaérkeslagen ( / ) genom att utan va-
rumdrkesinnehavarens samtycke eller i strid med innehavarens forbud eller pd ndagot an-
nat jamforbart sdtt anvdinda ett tecken som dr identiskt, likartat, medfor risk for forvixling
eller till sina vdsentliga egenskaper inte kan sdrskiljas,
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2) ensamritten till ett EU-varumérke enligt Europaparlamentets och radets forordning
(EU) 2017/1001 om EU-varumérken genom att utan varumdrkesinnehavarens eller EU-
varumdrkesinnehavarens samtycke eller i strid med innehavarens forbud eller pd ndgot
annat jamforbart sdtt anvinda ett tecken, ett kinnetecken eller en mdrkning som dr iden-
tisk, likartad, medfor risk for forvixling eller till sina visentliga egenskaper inte kan sdr-
skiljas,

3) ensamriétten till gemenskapsformgivning enligt radets forordning (EG) nr 6/2002 om ge-
menskapsformgivning genom att utnyttja formgivningen utan tillstand av innehavaren el-
ler pd ndgot annat jamforbart sdtt,

4) den ensamrétt som ett patent medfor,

5) en monsterrétt enligt 1, 5, 5 a—25 ¢ och 6 § i monsterrdttslagen (221/1971) genom att ut-
nyttja ménstret utan tillstand av innehavaren av ménsterrdtten eller pd ndagot annat jim-
forbart sdtt,

6) en rtt till en kretsmodell,

7) en nyttighetsmodellritt eller

8) en vaxtforadlarritt,

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

De ovan foreslagna ndrmare karaktiriseringarna av de straffbara gérningarna i straffbestimmel-
serna i forslaget till varumérkeslag, strafflagen och monsterrittslagen ar inte avsedda att dndra
omrédet for straffbar verksamhet jaimfort med propositionen. Déremot &r avsikten att mer nog-
grant skriva ut vilken typ av verksamhet som ska vara straffbar enligt 74 och 3—9 § i den fore-
slagna varumérkeslagen.

Intrdng i ensamritt enligt 3—9 § 1 forslaget till varumérkeslag kan frédmst handla om att ett tecken
som é&r identiskt, likartat, medfor risk for forvaxling eller till sina vésentliga egenskaper inte kan
sérskiljas anvénds utan varumérkesinnehavarens samtycke eller i strid med innehavarens férbud
som bygger pa bestimmelserna. P4 motsvarande sitt kan intrang i ensamrétt enligt varumérkes-
forordningen framst handla om att ett tecken eller kénnetecken som é&r identiskt, likartat, medfor
risk for forvéxling eller till sina visentliga egenskaper inte kan sérskiljas eller uppgifter som av-
ses 1 artikel 74.2 1 varumérkesforordningen anvénds utan EU-varumérkesinnehavarens samtycke
eller i strid med ett forbud som bygger pa bestimmelserna i férordningen.

Eftersom till exempel 6 § 3 mom. i den foreslagna varumérkeslagen inte giller forbud mot an-
véndning utan forbud mot dtgérder som forbereder for intrang i ett varumérke bor det ocksé vara
straffbart att handla pa ett sitt som &r jamforbart med anviandning av mirket. Ett exempel pé en
jamforbar handling ér att tgérder som forbereder for intrang i ett varumérke vidtas trots att va-
rumirkesinnehavaren har forbjudit det.
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Pa motsvarande sétt dr det fraga om en handling som &r jamforbar med anvindning till exempel i
verksamhet som avses i 7 § 1 mom. i den foreslagna varumérkeslagen och som innebér att man
trots forbud fran innehavaren av ett registrerat varumérke inom naringsverksamhet importerar va-
ror till Finland frén ett tredjeland, fastdn varorna inte dvergar till fri omséttning, om de ar férsed-
da med ett tecken som dr identiskt med det varumérke som registrerats for varorna eller ett tecken
som till sina vésentliga egenskaper inte kan sérskiljas fran ett sédant varumaérke.

Verksamhet som betraktas som tillaten utifrdn varumérkeslagen och EU:s varumérkesforordning
ska inte vara straffbar. Vid en bedémning av om intrdng har gjorts i ensamritten till ett varumérke
maéste det dessutom beaktas bland annat vad varumairkeslagen och EU:s varumérkesforordning
foreskriver om uppkomsten av ensamrétt och tidpunkten for nér ensamrétten borjar, om upphé-
vande och ogiltigforklaring av varumérken samt om varumérkesinnehavarens passivitet.

Intrang 1 monsterratt enligt 1, 5, 5 a—>5 ¢ och 6 § i monsterrattslagen eller i ensamritt till gemen-
skapsformgivning enligt radets forordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning ror det
sig om 1 situationer dér monstret utnyttjas utan tillstdnd av innehavaren av monsterrétten eller pa
nagot annat jdmforbart sédtt som kan anses strida mot paragraferna i monsterréttslagen eller for-
ordningen. Diremot krévs inget tillstand till exempel i situationer enligt 6 § i monsterrittslagen.
Dir star det att den som, nér ansdkan om registrering av monster gjordes, hir i landet utnyttjade
monstret yrkesmaéssigt, utan hinder av annans monsterrétt far fortsétta utnyttjandet med bibehal-
lande av dess allménna art, om inte utnyttjandet innefattade uppenbart missbruk i férhéllande till
registreringssdkanden eller ndgon fran vilken denne hirleder sin ratt. Likadan rétt till utnyttjande
tillkommer enligt bestimmelsen under motsvarande forutsittningar dven den som vidtagit va-
sentliga atgérder for att utnyttja monstret yrkesméssigt hér i landet.

Verksamhet som betraktas som tilldten utifrén monsterrittslagen och forordningen om gemen-
skapsformgivning ska dverhuvudtaget inte vara straffbar. [ en bedomning av intranget ocksad med
avseende pa monsterritt maste det bland annat beaktas nér rétten har borjat, vilket innehall och
vilka begrénsningar den har samt vad monsterréttslagen och férordningen om gemenskapsform-
givning foreskriver om ogiltigforklaring och hidvande av registrering.

Med tanke pa tydliga bestimmelser om straffréttsligt ansvar anser lagutskottet att bestimmelsen
blir mer lattbegriplig om rubriken for 7 § i forslaget till varumirkeslag preciseras sa att koppling-
en till ensamrétt och forbudsritt tydligare skrivs ut. Foljaktligen foresléar lagutskottet for ekono-
miutskottet att rubriken for 7 § i forslaget till varumdrkeslag omformuleras sa hir:

Rdtt att forbjuda transitering med stod av ensamrditt
Overgdngsbestimmelser
Overgéngsbestimmelser finns i 107 § i forslaget till varumérkeslag. P4 handliggningen av for-
valtnings- och forvaltningsprocessiarenden samt tvistemal som dr anhingiga vid ikrafttradandet
av denna lag tillimpas de bestimmelser som géllde vid ikrafttrddandet, star deti 1 mom. I fraga

om intrang i ensamrétten till varumirke tillimpas de bestdmmelser som géllde vid tidpunkten for
intranget, star det i forsta meningen i 5 mom.
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Intrang 1 ensamrétten till varumérken i tvistemal kan enligt utredning ofta fortsétta efter att dren-
det vickts 1 marknadsdomstolen, sa det &r mojligt att bade den gamla och den nya lagens bestdm-
melser maste tillimpas pa intrdng. Det finns alltsd en inbordes konflikt mellan 1 mom. och 5
mom. Enligt utskottets &sikt bor bestimmelserna justeras pé sa sitt att det tydligt framgér att 1
mom. utgér huvudregeln i tvistemal och att 5 mom. utgor ett undantag frén 1 mom. i de tvistemal
dér intranget fortsétter. Enligt utskottet kan bestimmelsen justeras pé sa sitt att formuleringen
"trots 1 mom." ldggs till i 5 mom.

Foljaktligen foreslér lagutskottet for ekonomiutskottet att 107 § 5 mom. i forslaget till varumdir-
keslag omformuleras sa har:

I frdga om intrang i ensamritten till varumérke tillimpas trots I mom. de bestimmelser
som gillde vid tidpunkten for intrénget. P4 erséttande av en skada som fore ikrafttrddandet
av denna lag orsakats av intrdng i ensamritt tillimpas de bestdimmelser som géllde vid
ikrafttradandet, dven om skadan har framtritt forst efter ikrafttradandet.

Utskottet papekar ocksa att det utifran 107 § 1 mom. inte dr klart om bestdimmelsen ocksa viger in
en situation dér PRS har fattat sitt beslut med stdd av den gamla lagen men besvéren anhéngig-
gors i marknadsdomstolen forst efter att den nya lagen tritt i kraft. Utskottet konstaterar att dom-
stolen maste tillimpa samma lag som PRS eller den ldgre domstolen tillimpat i sitt avgdrande.
Foljaktligen foreslér lagutskottet for ekonomiutskottet att 107 § 1 mom. i forslaget till varumdir-
keslag omformuleras. I sitt dndringsforslag beaktar lagutskottet ocksa tekniska justeringar i
sprakdrikten.

Pé handldggningen av forvaltnings- och férvaltningsprocessidrenden samt tvistemal som &r
anhingiga vid ikrafttrdidandet av denna lag tillimpas de bestimmelser som géllde vid
ikrafttradandet. De bestimmelser som gdllde vid ikrafttrddandet av denna lag tilldmpas pd
handldggningen av drenden ocksd ndr dndring soks i Patent- och registerstyrelsens eller
marknadsdomstolens beslut i ett drende pa vilket de bestdmmelser som gdllde vid ikrafitrd-
dandet tilldmpas.

Besvdrsdrenden

175 § i forslaget till varumérkeslag finns bestimmelser om marknadsdomstolens behdrighet. I 1
mom. foreskrivs att tvistemal och ans6kningsdrenden som grundar sig pa varumérkeslagen hand-
laggs 1 marknadsdomstolen. Bestdimmelser om handldggningen av tvistemal och ansdkningséiren-
den 1 marknadsdomstolen finns i lagen om réttegédng i marknadsdomstolen, star det i andra me-
ningen.

Utskottet papekar att det i den foreslagna 75 § hianvisas till lagen om rittegéng i marknadsdom-
stolen bara nir det géller tvistemal och ansdkningsdrenden. Paragrafen hinvisar inte till lagen i
fraga nér det géller besvirsdrenden. Daremot foreskriver foreslagna 75 § 3 mom. om besvérsé-
renden genom en hénvisning till 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013). I infor-
mativt avseende foreslar lagutskottet for ekonomiutskottet att 75 § 3 mom. kompletteras med en
mening dér det stér att lagen om rittegang i marknadsdomstolen foreskriver om handldggningen
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av besvirsdrenden i marknadsdomstolen. Lagutskottet foreslar att 75 § 3 mom. i forslaget till va-
rumdrkeslag far foljande lydelse:

Bestimmelser om sdkande av dndring i Patent- och registerstyrelsens beslut i &renden som
géller varumaérke finns i 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013). Bestdm-
melser om handldggning av besvirsdrenden i marknadsdomstolen finns i lagen om rdtte-
gadng i marknadsdomstolen.

FORSLAG TILL BESLUT
Lagutskottet foreslar

att ekonomiutskottet beaktar det som sdgs ovan.

Helsingfors 1.2.2019
I den avgorande behandlingen deltog

ordforande Kari Tolvanen saml
vice ordférande Eva Biaudet sv
medlem Eeva-Johanna Eloranta sd
medlem Katja Hénninen vénst
medlem Ari Jalonen bla

medlem Johanna Kariméki grona
medlem Pia Kauma saml

medlem Suna Kyméldinen sd
medlem Antero Laukkanen kd
medlem Hanna-Leena Mattila cent
medlem Ilmari Nurminen sd
medlem Juha Pylvis cent

medlem Antti Rantakangas cent
medlem Ville Tavio saf.

Sekreterare var

utskottsrad Mikko Monto.
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