Sanktionsdirektivet och dess genomforande 1
Finland

Av Universitetslektor, jur. dr Marcus Norrgard

1. Introduktion

Det s.k. sanktionsdirektivet! antogs den 29 april 2004, och skulle genomforas i
medlemslinderna senast den 29 april 2006. Direktivet reglerar civilrittsliga
sanktioner och vissa processuella frigor inom immaterialritten.? I korthet ir de
sanktioner som regleras forbudsdom, skadestind, korrigeringsitgirder (forsto-
rande m.m.), offentliggérande av domstolsavgoranden, alternativa atgirder (er-
sittning 1 stillet for forbud/forstorande vid godtrosintring), interimistiska for-
bud samt kvarstad. Processnormerna som ingir i direktivet giller bevisning
(upphovsrittspresumtion, edition, bevissikring, ritt till information), saklegiti-
mation och rittegingskostnadsansvar.

Traditionellt har den Europeiska unionen och det internationella samfundet
riktat sitt intresse mot skyddsforutsittningarna, registreringsformaliteterna och
liknande frigor. I och med direktivet fortsitter man pa den linje som TRIPS-
avtalet stakade ut. TRIPS-avtalet var det forsta internationella avtal med detalje-
rade och omfattande bestimmelser om sanktioner. Direktivet infér nu liknande
bestimmelser som TRIPS-avtalet. Utgingspunkten var att skapa ett starkare
sanktionssystem in det som TRIPS-avtalet erbjuder (TRIPS-plus) men det ar
inte alls klart att detta syfte har uppne‘itts.3 I viss min gir man lingre an TRIPS-
avtalet, men som helhet kvarstir dock medlemslindernas sanktionssystem pa de
allra flesta punkter oforindrade.

Direktivets tillkomsthistoria borjar med den dr 1998 av EG-kommissionen
presenterade gronboken om att bekimpa varumirkestorfalskning och pirattill-
verkning pa den inre marknaden, vars syfte bland annat var att bedéma den be-
fintliga lagstiftningen i friga om immaterialrittssanktioner och att bedéma om
det krivs insatser frin gemenskapens sida.* Kommissionen presenterade direfter
1 januari 2003 ett forslag till direktiv om dtgirder och forfaranden for skydd av

! Buropaparlamentets och Ridets dircktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sikerstillande
av skyddet for immateriella rittigheter.

2 Det finns ett forslag till Radets rambeslut om stirkta straffrittsliga tgirder mot intring i imma-
teriella rittigheter och ett forslag till Europaparlamentets och ridets direktiv om straftrittsliga at-
gzirder till skydd for immateriella ritticheter (COM (2005) 276 final).

> Jfr Erik Monsen, Kommentarer til direktiv 2004/48/EF om harmonisering av regler om hind-
heving av immaterialrettigheter, NIR 2006, s. 66 ff som anger att ett syfte med direktivet varit att
stirka skyddet i forhallande till TRIPS-avtalet.

4 KOM (1998) 569 slutlig, s. 7.
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immaterialritter (KOM (2003) 46 slutlig). Det ir intressant att notera att kom-
missionen 1 gronboken och 1 direktiviorslaget hade fokus pd varumirkestorfalsk-
ning och pirattillverkning. Direktivet omfattar diremot som utgingspunkt alla
typer av intring (artikel 2.1).% S4 iven om direktivet blev en kompromiss, som
har karakteriserats som urvattnad, 4r dess betydelse inte begrinsad till piratverk-
samhet och varumirkestorfalskning.

Syftet med direktivet ir att tillndrma lagstiftningarna for att uppnd en hog,
likvirdig och enhetlig skyddsniva f6r immateriella rattigheter pd den inre mark-
naden (Ingressen, skil 10). Direktivet motiveras med att det finns skillnader i
medlemsstaternas sanktionssystem som “skadar den inre marknaden och gor det
omdjligt att dstadkomma ett likvirdigt skydd for immateriella rittigheter inom
hela gemenskapen” (skil 8). En ytterligare f6ljd av skillnaderna ir att ”de mate-
riella reglerna om immateriella rittigheter forsvagas och till att den inre markna-
den splittras pd detta omrade” (skil 9), vilket leder till att “niringslivet forlorar
fortroendet for den inre marknaden, och i f6rlingningen till sjunkande investe-
ringar i innovation och nyskapande.” (skil 9) Vidare hinvisar man till att in-
tringen forefaller allt mer vara kopplade till organiserad brottslighet och till in-
ternetintringen for att motivera varfor EU skall lagstifta om sanktionerna (in-
gressen, skil 9). Problemet med hinvisningen till skillnaderna i sanktionssystem
ar att direktivet ar ett minimidirektiv som medlemslinderna fir avvika fran till
tordel for rittighetshavarna, d.v.s. man fir foreskriva stringare sanktioner in
dem som ingir i direktivet, vilket innebir att en enhetlig nivd av skydd ar defi-
nitionsmissigt utesluten. Om det faktiskt 4r s att skillnaderna 1 sanktionssyste-
men ir det som ir problemet borde man rimligtvis ha anvint sig av en forord-
ning och inte ett direktiv. Direktivets harmoniserande eftekt minskas dven av att
direktivet stillvis ir vagt och svirtolkat. Aven om minga medlemslinder blir
tvungna att andra sitt sanktionssystem dtminstone till nigon del frigar man sig
om direktivet verkligen kommer att genomfGras pa ett sitt som leder till en hog
skyddsniva. Huruvida en hog skyddsniva uppnas beror férutom pa genomforan-
det dven, och kanske fram for allt, pa tolkningarna i de nationella domstolarna
och EG-domstolen. Direktivet i sig ger utrymme for sivil hogre som ligre
skyddsnivier.

Direktivet ger uttryck for tvd slag av normer: regler och principer. Reglerna
ar normer som tillimpas antingen eller, medan principerna tillimpas mer eller
mindre. Dessa regler och principer hianfor sig antingen till processuella frigor
(processnormer) eller sanktionerna (sanktionsnormer). Processprinciperna fram-
gar av artikel 3.1 som kort uttryckt foreskriver rittvisa, billiga och snabba pro-
cesser. Dessa principer har nedtecknats pi ett onddigt komplicerat sitt med
TRIPS-avtalet som forebild: Atgirderna, forfarandena och sanktionerna skall

> Se ocksa ingressen, skil 13: “Direktivet miste ges ett sa brett tillimpningsomride som majligt,
sa att det inbegriper alla immateriella rittigheter som omfattas av gemenskapsrittsliga bestimmel-
ser pd omradet och/eller den nationella lagstiftningen i den berérda medlemsstaten. Detta hindrar
dock inte de medlemsstater som si 6nskar att utvidga tillimpningsomradet, for interna dndamail,
till att dven omfatta handlingar som innebir illojal konkurrens, inklusive snyltande kopior, eller
liknande verksamhet.”
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vara rittvisa och skiliga, inte onddigt komplicerade eller kostsamma och inte
medfora oskiliga tidsfrister eller omotiverade drdjsmal. Man fragar sig vilket
mervirde en sidan norm har sirskilt med tanke pd att alla EU-medlemslinder
dven har antagit den Europeiska mianniskorittskonventionen, vars artikel 6 fore-
skriver att rittegingen skall vara rittvis.°

De processregler som ingdr i direktivet handlar till 6vervigande del om bevis-
ning. Edition (artikel 6), bevissikring (artikel 7), ritten till information (artikel
8) och dven upphovsrittspresumtionen (artikel 5) syftar till att sikra bevisning
eller annars reglera bevisningen i intringsprocessen. Ovriga processregler 4r arti-
kel 4 om taleritten (saklegitimationen) och artikel 14 om rittegingskostnader.
Att reglerna om bevisning figurerar s starkt 1 direktivet motiveras med att det
miste finns effektiva medel for att ligga fram, inhamta och skydda bevisning, ef-
tersom bevisningen ir av avgorande betydelse nir det giller att faststilla om det
har skett ett intring.

P34 motsvarande sitt som processnormerna kan man dela in sanktionsnormer-
na i regler och principer. Sanktionerna skall enligt artikel 3.2 vara eftektiva, pro-
portionella och avskrickande. Dessa krav dr bekanta frain EG-ritten redan sedan
tidigare. I regel brukar man ange att sanktionerna vid brott mot EG-rittsliga
forpliktelser skall vara effektiva, proportionella och avskrickande. I den bemir-
kelsen fortsitter och stirker direktivet denna EG-rittsliga tradition. Dirtill anges
att sanktionerna skall tillimpas si att hinder for lagenlig handel inte uppkommer
och s3 att missbruk inte sker. Av betydelse pi principnivan ir dven skil 17 1 in-
gressen dir det anges att omstindigheterna 1 det enskilda fallet miste beaktas vid
provningen:

Beslut om de itgirder, forfaranden och sanktioner som anges 1 detta direktiv bor 1 varje
enskilt fall ske s3 att vederborlig hinsyn tas till omstindigheterna 1 det enskilda fallet, in-
klusive sirdragen hos de olika typerna av immateriella rittigheter och, nir det ar lamp-
ligt, om intranget har begitts avsiktligt eller oavsiktligt.

Sanktionsreglerna som ingdr 1 direktivet dr forbudsdom (artikel 11 om “forelag-
ganden”), skadestind (artikel 13), forstorande m.m. (artikel 10 om “korrige-
ringsatgirder”), offentliggorande av domstolsavgoranden (artikel 15), alternativa
dtgarder (artikel 12), interimistiska atgirder (artikel 9). Offentliggorande av
domstolsavgoranden ir det som medfor den storsta indringen 1 finsk ritt tillsam-
mans med foreliggande om avbrytande (genom vilket man genomf6r mojlighe-
ten att meddela en internetoperator och liknande forbud i det fall att en tredje

® 1 den finska regeringspropositionen anfors det att principerna giller frimst lagstiftaren (RP 26/
2006, s. 7). Det i sin tur har medfort att det inte finns nigon bestimmelse som genomfor de all-
minna skyldigheterna i artikel 3. Staindpunkten i regeringspropositionen kan med ritta kritiseras.
Domstolarna har alltid det slutliga ansvaret for att rittegdngen ir rittvis och att sanktionerna ir ef-
fektiva, avskrickande och proportionella. Dirfor hade det varit indamailsenligt med uttryckliga
bestimmelser om de allminna skyldigheterna.

7 Direktivets ingress, skil 20.
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man gor intring genom att anvanda internetoperatdrens tjanster) samt ratten till
information.

2. Genomforandet i Finland

Regeringens proposition till Riksdagen med forslag till lagar om 4ndring av lag-
stiftningen om immateriella rittigheter 26/2006 rp gavs till riksdagen pi viren
2006. Avsikten var att lagen skulle trida 1 kraft i enlighet med direktivet den 29
april 2006. Detta mal uppniddes dock inte. Lagindringarna tridde ikraft den 1
september 2006, ca fyra manader efter implementeringens tidsgrins.®

Andra forarbeten av betydelse ir Grundlagsutskottets utlitande GrUU 15/2006 rd, som
gavs den 12 maj, och lagutskottets betinkande LaUB 6/2006 rd, som gavs den 31 maj.

Regeringen foreslog att genomforandet av sanktionsdirektivet gdrs si att man
gor andringar 1 de immaterialrittsliga lagarna och lagen om sikerstillande av be-
visning 1 tvistemal som giller immateriella rittigheter (BevissikrL, 7.4.2000/
344). Det overvigdes i nigot skede om det vore bittre med att koncentrera
sanktionsbestimmelserna till en skild lag. Nu gjorde man dock inte si. Endast
bevissikring och ritten till information ingir i en egen lag, BevissikrL. Detta
strategiska val innebir att man foljer den traditionella linjen 1 friga om immate-
rialrittssanktioner: sanktionsbestimmelserna ingir i immaterialrittslagarna. Det
som dock gjorde det enklare att f6lja denna linje var att regeringen valde att gora
en minimumimplementering, d.v.s. endast gora de absolut nddvindigaste in-
dringarna. En storre andel dndringar i grundliggande processuella bestimmelser
(som t.ex. edition som finns i rittegingsbalken) hade eventuellt medfort att man
hade blivit tvungen att fundera nirmare Gver strategivalet.

3. Ritten till information

Ritten till information (informationsansprak, upplysningsplikt) ir den storsta
nyheten i direktivet. I finsk ritt finns 1 dagens lige ingen bestimmelse som ger
en rittighetshavare ritt att forhora svaranden och andra personer om intrings-
produkternas distributionskanaler och priser, d.v.s. varifrin produkterna kom-
mit, vart de ir pi vig, i vilka kvantiteter och till vilket pris. Ar 2000 inforde
man bevissakring 1 Finland genom BevissikrL, som mojliggor kopiering, kvar-
stad m.m. av material som kan antas ha betydelse som bevis 1 ett intringsmal
(BevissikrL 2.1 §). Den mojliggdr diremot inte personforhor. Direktivet dndrar
pa detta. Enligt artikel 8.1 1 direktivet skall medlemsstaterna se till att de behori-
ga rittsliga myndigheterna, 1 samband med en ritteging om immaterialrittsin-
tring och som svar pa en berittigad och proportionell begiran av kiranden, fir
besluta att information om ursprung och distributionsnit for de intringsgdrande
varorna eller tjinsterna skall liamnas av intringsgoraren och/eller annan 1 artikeln
angiven person. Artikeln ir, forutom att den sedan tidigare inte finns i finsk ritt,

8 De indrade bestimmelserna finns i forfattningssamlingen nr 678—-686/2006. Totalt dndrades nio
lagar: samtliga immaterialrittslagar fick 1 sak identiska bestimmelser. Dessutom 4dndrades lagen om
sakerstallande av bevisning i tvistemal som giller immateriella rittigheter.
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dven svartolkad, vilket gor genomfdrandet komplicerat med en klar risk for
ovintade foljder vid tillimpningen av bestimmelsen. Det 4r endast, sivitt jag
vet, Benelux-linderna och Tyskland, dir informationsansprik finns sedan tidi-
gare.9 Det framgir inte klart av artikeltexten om upplysningsplikt foreligger re-
dan under rittegingen, t.ex. si att domstolen kunde med en interimistisk dtgird
forplikta den upplysningsskyldige att ge uppgifterna redan under riittegﬁngen.lo
Den foreslagna bestimmelsen i regeringens proposition mojliggdr inte ett ge-
nomdrivande av informationsanspriket under rittegingen i det fall att ritten till
information giller svaranden, utom i det fall att man avgor yrkandet genom del-
dom (vilket dock forutsitter att domstolen redan har faststillt att svaranden gor
intringll). Deldom innebir att domstolen genom dom separat avgor ett sjalv-
standigt yrkande 1 ett mal dir flera yrkanden har framstillts (RB 24:5.1).'2 Om
horandet giller andra personer 4n intringsgOraren har regeringen foreslagit att
sddana personer skall kunna horas som vittnen i en intringsritteging. I rege-
ringspropositionen har man utgitt ifrin att den gillande lagstiftningen “inte
helt” uppfyller kraven 1 artikeln. ' Enligt 17 kap. 1 rittegingsbalken kan en part
forhoras 1 bevisningssyfte vid ritteging fritt eller med sanningsforsikran. En part
ar vid forhoret skyldig att halla sig till sanningen men 4r i sig inte skyldig att be-
ritta om en sak eller besvara frigor som stills till honom eller henne. Det att en
part inte 4r skyldig att tala om de uppgifter han eller hon har ricker enligt rege-
ringspropositionen inte for att uppfylla kraven i artikeln.'* Diremot har ett vitt-
ne en skyldighet att besvara alla stillda frigor, varfor finsk ritt enligt regerings-
propositionen uppfyller direktivets krav for andra dn svarandens del. Dirfor har
man stannat for att infora en skild upplysningsplikt endast 1 friga om svaranden.

Enligt den foreslagna BevissikrL 7 a §, som benimns ritten till information 1
tvistemail, kan domstolen i1 en (i BevissikrL 1.1 § definerad) immaterialrittslig
intringsritteging pa begiran av kiranden iligga en svarande, som har konstate-
rats krinka en immaterialritt i kommersiell skala att ge nédvindig information
om ursprung och distributionskanaler for de varor eller tjanster som har krinkt
ratten. Ett dldggande far dock inte ges, om det skulle orsaka svaranden oskilig
oligenhet jimfort med betydelsen av informationen. I 2 momentet anges huru-
dan information som skall ges.

Idén med informationsanspraket ir att det ir ett biyrkande i en intrangsritte-
ging, vilket i praktiken innebir att informationsanspraket ir ett yrkande bland
forbuds-, skadestinds- m.m. yrkanden i en intringstalan. Om domstolen kon-
staterar att svaranden har gjort intring si kan svaranden forpliktas att ge infor-

9 Artikel 47 i TRIPS-avtalet innehiller en bestimmelse om ritten till information. Bestimmelsen
ger dock medlemslinderna endast en ritt, inte en skyldighet, att inféra en bestimmelse om upp-
lysningsplikt.

Se nidrmare om diskussionen Marcus Norrgard, Immaterialrittens sanktionssystem och Enfor-
cement-direktivet, NIR 2004, s. 464.
1 ge lagutskottets betinkande LaUB 6/2006 rd.
12 Se ocksd RP 26/2006, s. 20.
3 RP 26/2006, 5. 10.
M RP 26/2006, 5. 10.
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mation om det inte ir oskiligt. Mjligheten att vicka en skild talan om ritten
till information forefaller att vara utesluten.

Informationsyrkanden kan aktualiseras 1 friga om upphovsritt, patent, nyttig-
hetsmodell, varumarke, monsterratt, firma och vaxtforadlarratt. Diremot har re-
geringen inte utnyttjat den option som ges 1 direktivet att utvidga bestimmelsen
till att omfatta otillborlig konkurrens. !>

Det subjektiva tillimpningsomradet 4r snivare in i direktivet. Enligt direkti-
vet 4r foljande personer skyldiga att ge information:

a) person som har befunnits forfoga 6ver intringsgorande varor 1 kommersiell skala,

b) person som har befunnits anvinda intringsgorande tjinster 1 kommersiell skala,

¢) person som har befunnits 1 kommersiell skala tillhandahilla tjanster som anvints 1 in-
tringsgorande verksambhet, eller

d) person som har pekats ut av en person i nigon av de tre foregiende grupperna sisom
delaktig 1 produktion, tillverkning eller distribution av varorna eller tillhandahallan-

det av tjéinsterna.16

Enligt regeringspropositionen skall dessa personer horas som vittnen 1 intrings-
rittegidngen mot den egentliga intringsgoraren. Detta torde dock enligt gillande
lagstiftning strikt taget inte vara mojligt, eftersom syftet med ritten till informa-
tion inte ir att reda ut omfattningen av det intring som redan ir foremal for
rittegdng, utan att reda ut vem annan som har gjort intring och 1 vilken omfatt-
ning. RB 5:21.3 anger att domstolen skall 6vervaka att sidant som inte hor till
mialet inte inblandas 1 det och att onddiga bevis inte liggs fram 1 det. Ett vittne
som enbart kallas fOr att beritta om andra intring 4n det som ar foremdl for pro-
cessen “hor inte till milet” och 4r “onddigt” 1 denna bemirkelse. Domstolen
har ocksi en ritt att forbjuda frigor som ir irrelevanta (RB 6:2a.2).!7 Att under
ett pigdende vittnesforhor stilla frigor om andra intring ir irrelevant for det mal
som behandlas om det inte samtidigt stoder eller forsvagar den aktuella talan.
Bestimmelsen maste siledes tolkas i ljuset av direktivet for att sidana vittnen
skall kunna horas.

Den information som upplysningsplikten giller sammanfaller 1 stort med di-
rektivet: upplysningsplikten giller namn och adresser 1 friga om varornas eller
gjansternas producenter, tillverkare, distributorer, leverantorer, innehavare samt
grossister och detaljister. Dessutom giller upplysningsplikten uppgifter om
mingden av och de priser som fitts for producerade, tillverkade, levererade,
mottagna eller bestillda varor eller tjanster. Domstolen skall i beslutet individu-
alisera de varor/tjinster som upplysningsplikten giller.

15 Ingressen, skil 13: ”Detta hindrar dock inte de medlemsstater som sa onskar att utvidga till-
limpningsomridet, for interna dndamal, till att iven omfatta handlingar som innebar illojal kon-
kurrens, inklusive snyltande kopior, eller liknande verksamhet.”

16 Det torde vara ett skriv- eller tankefel att en person som utpekas av intringsgoraren inte har en
skyldighet att ge upplysningar.

'7"Se ocksi RB 5:21.3.
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I artikel 8.3 regleras informationsansprakets forhillande till annan lagstiftning.
Enligt artikel 8.3 d anges att upplysningsplikten inte paverkar tillimpningen av
andra lagbestimmelser som gor det mojligt att vigra limna sidan information
som skulle tvinga en person att medge egen eller nira anhorigs medverkan 1 ett
immaterialrittsintring. Enligt punkt e paverkas inte heller sidana bestimmelser
som reglerar sekretesskydd for informationskillor eller behandling av person-
uppgifter. I regeringspropositionen har detta tagits till uttryck for att den upp-
lysningsskyldige inte behover ha en vidare upplysningsplikt 4n ett vittne, varfor
skyldigheten och ritten att vigra tala om en omstindighet regleras av RB 17
kap., som bland annat anger att vittne har ritt att inte yppa affirshemligheter.

Endast en svarande 1 ett fvistemdl kan bli skyldig att ge information. I finsk ritt
har man tagit fasta pa att direktivet endast giller civilrittsliga sanktioner och f6r-
faranden (artikel 3 punkt c).

De materiella forutsittningarna for informationsanspraket 4r intrang och pro-
portionalitet. Intringsforutsittningen innebir att det krdvs att det har faststallts
att svaranden har gjort intring. Det innebir att man inte kan genomdriva infor-
mationsanspraket genom interimistisk atgard. Diremot anges i forarbetena att
skyldigheten att folja foreliggandet inte forutsitter att det har vunnit laga kraft,
om inte domstolen eller besvirsinstansens bestimmer nigot annat.'® Man har
eventuellt hir forsoke att hitta en kompromiss mellan behovet av snabbhet och
materiell sanning. I stillet for att mojliggora ett genomdrivande av upplysnings-
plikten genom interimistisk atgird foreskriver man verkstillighet fore laga kraft.
Lagutskottet dndrade dock pa detta med hinvisning till att indringssékandet kan
bli onddigt om svaranden iliggs att ge information innan domen vunnit laga
kraft. I stillet bestimdes att domstolen kan férordna om verkstillighet fore laga
kraft vid sirskilda skil (BevisSakrL 7 a.4 §), som t.ex. vid klar piratverksamhet
eller varumirkesforfalskning. 19

Proportionalitetsforutsittningen forutsitter en konsekvensbedomning: “Ett
dliggande fir dock inte ges, om det skulle orsaka svaranden oskilig oligenhet
jamfort med betydelsen av informationen.” Konsekvensbedomningen ir pa ett
sitt ndgot forvanande, eftersom informationsanspriket inte ir en interimistisk
dtgird. I det interimistiska forfarandet ar det vanligen sd att domstolen skall fore-
ta en konsekvensbedémning. Diremot 4r det hogst ovanligt att domstolen skul-
le bli tvungen att gora en bedémning av konsekvenserna i friga om en slutlig
sanktion, d.v.s. en sanktion som beviljas efter att svaranden redan har konstate-
rats gora intring. Konsekvensbedémningen forsvarar dock hir sin plats. Dels
framgir av artikel 8.1 att begiran skall vara proportionell, vilket av den finska
regeringen tolkats si att sjalva dtgirden, inte begiran 1 sig, skall leda till ett pro-
portionellt resultat. Dels anges 1 ingressen, skil 17, att det enskilda fallets sirdrag
skall beaktas vid provningen av sanktionerna m.m. Eftersom ett intring kan vara
allt frin godtrosintrang till piratverksamhet och varumirkestorfalskning, vilka
kan karakteriseras som grova former av kriminalitet, ir det hogst nodvindigt

8 RP 26/2006, 5. 20.
19 ge lagutskottets betinkande LaUB 6/2006 rd.
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med en konsekvensbedomning i bestimmelsen om informationsansprik. Det
verkliga behovet av upplysningar ir sannolikt storst vid piratverksamhet och va-
rumirkestorfalskning. Om man 6nskar genomdriva den ursprungliga tanken
med direktivet, d.v.s. att stirka skyddet mot dessa intringsformer ir konse-
kvensbeddémningen 1 informationsanspraksbestimmelsen ett sitt att stirka ett si-
dant skydd utan att ta till f6r grova sanktioner i friga om andra typer av intring.

4. Skadestand

Skadestindet regleras 1 artikel 13 i direktivet. Enligt forsta stycket, som giller
oaktsamma/uppsitliga intring, skall medlemsstaterna se till att domstolarna, ef-
ter ansdkan frin den skadelidande parten, forpliktar den som har begitt immate-
rialrittsintring och som visste eller rimligen borde ha vetat att han eller hon 4g-
nade sig 4t intringsgorande verksambhet, att betala ett skadestind till rattighetsha-
varen som ir limpligt i forhillande till den faktiska skada som denne har orsakats
till foljd av intringet. Enligt andra stycket, som giller godtrosintring, fir med-
lemsstaterna foreskriva att domstolarna fir forordna om dterbetalning av vinst
eller betalning av skadestind som kan vara faststillt 1 forvig. Det ir skil att mir-
ka att andra stycket ger medlemslinderna en ritt, dock inte en skyldighet, att in-
fora en bestimmelse 1 enlighet med andra stycket.20

Utgdngspunkten i genomforandet har varit att finsk lagstiftning uppfyller di-
rektivets krav.>! Man har diremot passat pa att indra varumirkeslagens skade-
staindsbestimmelse, sd att den 4r i linje med de Ovriga immaterialritternas skade-
stindsbestimmelser. Dirtill forenhetligar man preskriptionstiderna for alla im-
materialrittigheter, utom upphovsritt, iven om nigot sidant krav inte foljer av
direktivet. Slutligen infér man 1 firmalagen och kretsmonsterlagen bestimmelser
om gottgorelse vid intring.

[ regeringspropositionen berdr man iven frigan om skadestind vid otillborlig
konkurrens. Regeringen viljer dock att inte indra det gillande rittsliget. Pro-
blemet har varit att det inte finns nigon sirbestimmelse om ersittning vid otill-
borliga konkurrenshandlingar, vartér man har tillimpat SkadestL 5:1 om ersitt-
ning av ren formogenhetsskada, som forutsitter myndighetsutovning, brott eller
sarskilda skil for att en ersittningsskyldighet skall uppkomma. Vid otillborlig
konkurrens ir det i regel frigan om huruvida sirskilda skil dr for handen. Av
Hogsta domstolens praxis framgdr att sirskilda skil traditionellt inte nédvindigt-
vis har varit f6r handen ens om det har konstaterats att ett forfarande har utgjort
otillborlig konkurrens, vilket har upplevts som en brist 1 rittsskyddet. Ur denna
synvinkel kunde det ha varit pd sin plats att ta stillning till skadestandsfrigan,
dven om direktivet inte forutsitter det. Hogsta domstolen har dock 1 sitt s.k.
Fiskars-avgorande (HD 2005:105) skapat en presumtionsregel, som anger att
skadestindsansvar 1 friga om rena formogenhetsskador vid otillborlig konkur-
rens presumeras om niringsidkaren i friga har gjort sig skyldig till ett uppsatligt
otillborligt forfarande medveten om att handlandet ir dgnat att orsaka nigon en

20 Se ocksi Monsen 2006, s. 73.
21 RP 26/2006, s. 14.



Sanktionsdirektivet och dess genomférande 1 Finland 591

ekonomisk forlust 1 niilringsverksamhet.22 [ Jjuset av detta avgdrande forefaller
behovet av lagstiftarens intervention ganska litet.

Skadestindsbestimmelserna var 1 kommissionens ursprungliga forslag kontro-
versiella. Man foreslog att rittighetshavaren alltid skulle ha ritt till minst dubbel
licensavgift. Aven i Svrigt var man ridd for att skadestindet skulle fi strafflik-
nande drag. Det slutliga direktivet 4r dock 1 linje med traditionell europeisk ska-
destandsritt: det skadestindsrittsliga berikningstérbudet, och parallellprincipen,
principen om full ersittning giller pa traditionellt vis. Detta framgir av ingres-
sen, som anger att syftet inte ir att infora ett straffliknande skadestind.??

I friga om oaktsamma/uppsatliga intring skall intringsgoraren betala ett ska-
destind som dr lampligt 1 forhallande till den faktiska skadan. Beloppet kan fast-
stillas antingen genom att beakta “alla relevanta omstindigheter” (artikel 13.1
a), varvid direktivet ger exempel pa sidana omstindigheter som kan ha betydel-
se, eller genom att faststilla skadestindet till ett belopp som atminstone motsva-
rar en licensavgift (artikel 13.1 b).

I regeringspropositionen har man utgitt ifrn att sivil direktivet som den fin-
ska lagstiftningen utgdr ifrdn att faktisk skada skall ersittas till fullt belopp, om
intringet har gjorts avsiktligt eller genom villande. I och for sig ir detta inte helt
klart i Jjuset av artikeltexten som anger att skadestandet skall vara “lampligt”. I
den finska sprikversionen anges dock att skadestindet skall motsvara skadan, vil-
ket torde ha lett ministeriet till det axiomatiska uttalandet. I ljuset av den euro-
peiska skadestandsrittsliga traditionen madste utgdngspunkten vara att principen
om full ersittning/berikningstérbudet giller dven i fortsittningen, d.v.s. att er-
sittningen inte fir overstiga den faktiska skadan. Detta framgir med Onskvird
tydlighet av ingressen dir det anges att syftet inte har varit att infora ett straftlik-
nande skadestind. I finsk skadestindsritt brukar man tala om den s.k. differens-
teorin: beloppet pd ersittningen utgors av differensen mellan skadelidandens
verkliga situation och den hypotetiska situation som hade forverkligats om inget
intring hade intriffat, d.v.s. forsimringen i skadelidandens ekonomiska stillning
korrigeras. Aven om man accepterar som utgingspunkt att berikningsforbudet
giller 4r det inte helt okomplicerat att faststilla skadans belopp, speciellt da ska-
dor av icke-ekonomisk natur kan beaktas. De faktorer som kan beaktas om
domstolen viljer att beakta “alla relevanta omstindigheter” omfattar sivil eko-
nomiska forluster som icke-ekonomiska skador: de negativa ekonomiska konse-
kvenserna, diribland utebliven vinst, den otillborliga vinst som intringsgdraren
har gjort och, dir si ir limpligt, omstindigheter av annan in rent ekonomisk
betydelse, sisom ideell skada som rittighetshavaren har fororsakats genom in-
tranget.

En friga ir vilken stillning den otillborliga vinst som intringsgoraren har
gjort har i forhillande till ersittningen. Det torde vara klart 1 ljuset av artikelns
ordalydelse att den faktiska skadan 4dr det som styr ersittningens belopp, och att
den otillborliga vinsten 4r underordnad detta syfte. D4 blir utrymmet att beakta

22 Se ocksd Marcus Norrgird, Avtalsingrepp (Helsingfors 2006), s. 153.
23 Ingressen, skil 26.
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den otillborliga vinsten begrinsad av den faktiska skadan. I praktiken torde det
innebir att den otillborliga vinsten anvinds som indicium pa den faktiska ska-
dan, dven om den vinst som intr:‘ings%éraren har gjort i regel inte svarar mot en
lika stor forlust hos rittighetshavaren. * Det som gOr situationen intressant ir att
andra in ekonomiska skador ges ett si stort spelrum. Frigan 4r nu om sidana
icke-ekonomiska skador kommer att {3 storre betydelse 4n tidigare, t.ex. 1 pa-
tentratten.

Den gillande situationen i Finland ir att de flesta immaterialrittslagar (58 § 1
patentlagen, 37 § 1 nyttighetsmodellagen, 36 § 1 monsterrittslagen, 31 § 1 vixt-
toradlarrittslagen och 38 § 1 kretsmonsterlagen) foreskriver skilig ersittning for
nyttjandet samt ersittning fOr ytterligare skada om intringet ir uppsatligt/oakt-
samt. Vid godtrosintring skall ersittning betalas 1 den man det anses vara skiligt,
utom vid kretsmonsterintring som saknar bestimmelse om godtrosintring. Vid
ringa virdsloshet kan ersittningen jamkas. 57 § i upphovsrittslagen foreskriver
skilig ersittning vid alla intring, och ersittning for annan forlust samt for lidan-
de och annan oligenhet. Upphovsrittslagens storsta skillnad till de ovan angivna
lagarna ir en uttrycklig mojlighet till ersittning for lidande och annan oligen-
het. Firmalagen skiljer sig ocksa frin de 6vriga lagarna i och med att den inte f6-
reskriver ersattningsskyldighet vid godtrosintring. 23.1 § i firmalagen anger en-
dast att niringsidkare, inom vars niringsverksamhet i annans ritt till firma upp-
satligen eller av villande gjorts intring, ir skyldig att ersitta den skada intringet
medfort. Varumirkeslagen ir den lag som skiljer sig mest. Om det foreligger
uppsat/oaktsamhet utgir ersittning for alla skada (38.2 § 1 varumirkeslagen).
Vid godtrosintring kan domstolen bestimma att vinsten for de tre senaste aren
skall utges, om det 4r skiligt (38.3 § 1 varumirkeslagen). Avvikelserna finns alltsa
i varumirkeslagen, kretsmonsterlagen och firmalagen. I regeringspropositionen
har man valt att 4ndra dessa lagars ersittningsbestimmelser si att de Sverens-
stimmer med de andra immaterialrittslagarna. Det innebir att framdver utgir
gottgorelse oberoende av villande vid alla immaterialréttsintrﬁng.25 Vid véllan-
de/uppsat utgir ersittning for annan skada. Vid ringa villande kan skadestindet
j'aimkas.26

Direktivet forutsitter inte preskriptionstider av viss lingd. Trots det har man i
regeringspropositionen foreslagit att preskriptionstiderna skall forenhetligas till
fem ar, utom for upphovsrittens del dir man forlitar sig till preskriptionslagens
(728/2003) allminna bestimmelser om preskription av skadestind. Saledes pre-
skriberas skadestandet vid upphovsrittsintring tre ar efter att den skadelidande
har fitt kinnedom om eller han eller hon borde ha fitt kinnedom om skadan

2% Se ocksi Monsen 2006, s. 71 samt Norrgird 2004, s. 450.

5 Total identitet foreligger dock inte. Gottgorelse vid patent-, monster och nyttighetsmodellin-
tring utgdr endast om det ir skiligt, medan det vid firma-, vaxtforidlarritts-, kretsmonster- och
varumirkesintring utgir gottgorelse vid godtrosintring oberoende av skilighet.

26 VML 38.2-3 §: "Den som gor intring i ritten till ett varukinnetecken uppsatligen eller av
oaktsamhet ir skyldig att betala den som blivit krinkt en skilig gottgorelse for anvindningen av
tecknet samt ersittning for all skada som intringet orsakar. Om oaktsamheten endast ir obetydlig,
kan ersittningen for skadan jimkas. Ar det inte heller friga om oaktsamhet, ir den som gor in-
tring skyldig att betala en skilig gottgorelse for anviandningen av tecknet.”
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och vem som ir ansvarig for den, dock senast tio dr frin den hindelse som har
orsakat skadan. I dagens lige ir preskriptionstiden i regel for andra immaterial-
ritters del fem ir, men for varumirkesintringens del 4r preskriptionstiden tre ar.
Andringen har siledes storst betydelse for varumirkesrittens del. Att man viljer
att harmonisera preskriptionstiderna ir bra sirskilt med tanke pd overlappande
rattigheter. Lagutskottet fister helt riktigt uppmirksamhet vid att upphovsritts-
lagen inte harmoniseras med de Gvriga immaterialrittslagarna. Lagutskottet an-
for att det vore viktigt att ministeriet utreder huruvida en preskriptionsbestim-
melse borde ingi dven i upphovsrittslagen.

Summa summarum ser lagstiftaren i Finland direktivets skadestindsbestim-
melse som forhillandevis oplroblematisk.27 Det som dock inte har berorts 1 dis-
kussionerna, men som man eventuellt bor observera ar de icke-ekonomiska
skadorna. Traditionellt brukar dessa spela en mindre roll t.ex. 1 patentritten. Det
ir nu mojligt att ligga storre vikt pd “omstindigheter av annan in rent ekono-
misk betydelse, sisom ideell skada” (artikel 13.1 a).

Eftersom de immaterialrittsliga lagarna har kommit till vid olika tidpunkter
har ocksé skadestindsbestimmelserna fitt varierande utformning. Eftersom man
1 Finland inte har haft nigon genomgripande totalreform av sanktionssystemet
som t.ex. 1 Sverige, har skillnaderna kvarstitt. Dirfor 4r det av betydelse att man
i detta skede sett over dtminstone skadestindsbestimmelserna.

5. Forelaggande om avbrytande

Direktivet forutsitter att forbudsdom (artikel 11) och interimistiskt forbud (arti-
kel 9) skall kunna riktas mot mellanhinder (bl.a. Internet Service Providers). 1 bag-
ge bestimmelser anges att ett foreliggande skall kunna riktas mot mellanhinder
vars tjanster utnyttjas av tredje man for att gora intring 1 en immateriell rattig-
het. Eftersom mellanhanden i regel inte sjilv gor intring, vilket bestimmelserna
om forbudsdom och interimistiskt forbud forutsatter, har man stannat for en
sarlosning 1 friga om mellanhinder i1 datanit. Man infor nigot som kallas fore-
liggande om avbrytande, som kan riktas mot en mellanhand. Nir domstolen
behandlar en intringstalan kan den pa yrkande av rittighetshavaren vid vite for-
ordna att administratdren av en sindare, server eller nigon annan sidan anord-
ning eller nigon annan tjinstelevererande mellanhand avbryter den anvindning
som pistis gdra intring, om det inte kan anses oskiligt.?® Ett sidant foreliggan-
de kan ges dven innan ritteging, om det ir uppenbart att rittighetshavarens rit-
tigheter annars allvarligt dventyras. Problemet med bestimmelsen ir att forut-
sittningarna for foreliggandet ir mycket oklara. Det framgir endast att domsto-
len kan meddela ett foreliggande om det inte oskiligt. Det hade varit indamals-
enligt att man i riksdagsbehandlingen hade specificerat forutsittningarna, helst sa
att de hade motsvarat forutsittningarna for interimistiskt forbud 1 intringsfall,
d.v.s. sannolika skil f6r intring och risk for fortsatt intring kombinerat med en

27 Direktivet kommer diremot sannolikt att ha en stor betydelse vid tolkningen av de nationella
bestimmelserna.
28 Lagutskottet gjorde vissa justeringar i bestimmelsen. Se LaUB 6/2006 rd.
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konsekvensbedomning. S3 gjorde man dock inte, vilket gor att man frigar sig
om forutsittningarna skiljer sig frin “normala” interimistiska forbud. Ett ytterli-
gare problem ir att foreliggandet om avbrytande ir de facto ett interimistiskt
forbud. Nigot skilt slutligt foreliggande foresls inte, eftersom det anses att det
ricker med ett interimistiskt foreliggande. Ett slutligt forbud skulle enligt rege-
ringspropositionen kunna leda till oskiliga resultat. Det ir osikert om lagfor-
slaget till denna del 6verensstimmer med direktivets krav.

6. Offentliggorande av domstolsavgéranden
En nyhet i immaterialrittsligca mal dr “skamstraftet” offentliggérande av dom-
stolsavgoranden. Artikel 15 i direktivet foreskriver foljande:

Medlemsstaterna skall se till att de rittsliga myndigheterna i mal om immaterialrittsin-
tring, pa begiran av sokanden och pi intringsgorarens bekostnad fir férordna om lamp-
liga dtgirder for att sprida information om avgorandet, innefattande att avgdrandet skall
anslds och offentliggdras helt eller delvis. Medlemsstaterna fir dven foranstalta om ytter-
ligare limpliga tgirder for oftentliggérande som ir anpassade till speciella forhillanden,
inbegripet framtridande annonsering.

Oftentliggdrande har sedan tidigare funnits 1 mal om otillborlig konkurrens. 8 §
2 mom. i lagen om otillborligt forfarande i niringsverksamhet foreskriver att
marknadsdomstolen pi yrkande av kidranden kan foreskriva att beslutet 1 ett
drende som giller forbud (dock inte interimistiskt forbud) skall publiceras pa
svarandens bekostnad i en eller flera tidningar eller tidskrifter.

Lagforslaget genomfors genom skilda, men 1 sak identiska, bestimmelser 1
varje immaterialrittslag. T.ex. VML 41 a § har foljande lydelse:29

Domstolen kan 1 ett tvistemal som giller intring i ett varumirke pa yrkande av kiran-
den 3ligga svaranden att ersitta kiranden for de kostnader denne har for att vidta limp-
liga atgirder fOr att sprida information om en lagakraftvunnen dom i vilken svaranden
har konstaterats ha gjort intring 1 varumirkesritten. Ett dliggande fir inte ges om sprid-
ningen av informationen har begrinsats 1 ndgon annan lag. Vid provningen av om ett
aliggande skall ges och av dess innehall skall domstolen beakta den allminna betydelsen
av offentliggdrandet, intringets art och omfattning, de kostnader som oftentliggérandet
medfoér och andra motsvarande omstindigheter.

Domstolen faststiller ett maximibelopp for de skiliga kostnader for offentliggdrande
som svaranden skall ersitta. Kiranden har inte ritt till ersittning om uppgifter om do-
men inte har offentliggjorts inom en av domstolen utsatt tid raknat fran den tidpunkt di
den lagakraftvunna domen gavs.

Regeringen hade foreslagit att bestimmelsen skulle utformas si att domstolen
kan ge kiranden tillstaind att publicera domen. Lagutskottet konstaterade dock

2 Eftersom lagutskottets betinkande inte fanns tillgdngligt pa svenska nir detta skrevs ir Gversitt-
ningen gjord av forfattaren.
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att domstolsavgoranden ir offentliga handlingar, och att bestimmelsen dirfor
endast kan gilla kostnadstordelningen mellan partema.30

Bestimmelsen giller endast domen 1 tvistemadl, inte brottmal.! Publicering
pa svarandens bekostnad kan endast ske om svaranden har konstaterats gora in-
tring. Det kan finnas situationer diar den pistidda intringsgoraren vinner malet,
och har ett intresse av att fa det publicerat. Nigon méjlighet for en friad pastadd
intringsgorare att publicera pa en forlorande rittighetshavares bekostnad finns
inte.

Publiceringen kriver att domen har vunnit laga kraft.>> I regeringspropositio-
nen anges att det oftast vore motiverat att ett sammandrag som innehiller de vi-
sentliga uppgifterna om domen offentliggérs.33 Det skulle vara kirandens upp-
gift att utarbeta sammandraget. Om situationen kriver det skulle domen dock
kunna publiceras 1 sin helhet. Publicering skulle ske endast pd kirandens yrkan-
de. I samband med yrkandet skall kiranden specificera pa vilket sitt domen skall
offentliggoras samt forete en uppskattning over kostnaderna.** Domstolen skall
besluta vilka dtgirder kiranden fir vidta pd svarandens bekostnad.> 1 regerings-
propositionen anges att en lamplig dtgird ir att publicera en tidningsannons om
de visentliga uppgifterna i domen i en facktidning och i en betydande lokaltid-
ning. Om offentliggérandet ir av betydelse 1 hela landet, kan annonsen dessut-
om publiceras i en rikstidning.

Forutsittningarna for publicerandet begrinsar sig till att domstolen “kan”
gora det och att domstolen vid prévningen skall beakta den allmidnna betydelsen
av offentliggdrandet, intringets art och omfattning, de kostnader som offentlig-
gorandet medfor och andra motsvarande omstiandigheter. Det anges 1 forarbete-
na att domstolen skall beakta allmianhetens, kirandens och svarandens intressen,
och att proportionalitetsprincipen skall vigleda prévningen.37 Allminheten kan
ha intresse av ett offentliggorande om det t.ex. handlar om ett prejudikat 1 ni-
gon lagtolkningsfriga eller om avgorandet har betydelse for konsumenterna. Att
allminheten skulle vara intresserad av lagtolkningsfrigor ir eventuellt en over-
drift. Av nigon anledning har man inte angett kirandens behov att skydda sitt
av intringet skadade anseende. Av betydelse vid provningen torde ocksd vara
om det handlar om piratverksamhet eller varumirkesforfalskning. Bestimmelsen
borde i regel endast tillimpas i fall av piratverksamhet och varumirkesforfalsk-
ning. Detta framgir redan av motivuttalandet om att syftet inte 4r att offentli%—
gorandet skall vara regel, utan anvindas enligt provning, d.v.s. 1 undantagsfall. 8
I sedvanliga immaterialrittstvister mellan niringsidkare torde inte finnas nigot
egentligt behov av publicering pa forlorarens bekostnad.

30 Se LaUB 6/2006 rd.

31 Se ocksi RP 26/2006, s. 21.
32 Se ocksi RP 26/2006, s. 21.
33 RP 26/2006, 5. 21.

3% RP 26/2006, s. 22.

35 RP 26/2006, s. 22.

36 RP 26/2006, s. 22.

37 RP 26/2006, s. 22.

38 RP 26/2006, s. 22.
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[ samband med att domstolen ger tillstind for publicering skall domstolen be-
stimma ett maximibelopp for kostnaderna och tiden inom vilken offentliggd-
randet skall ske (vid hot om att ritten till ersittning for kostnaderna annars gir

forlorad).

7. Ovriga bestimmelser

Direktivet innehaller vissa bestimmelser som inte foranleder lagstiftningsatgar-
der. Finsk lagstiftning uppfyller kraven i artikel 4 om saklegitimation, artikel 5
om upphovsrittspresumtion, artikel 6 om bevisning (edition), artikel 9 om inte-
rimistiska dtgirder, artikel 10 om korrigeringsitgirder, artikel 12 om alternativa
dtgirder (ersittning 1 stillet for forbud/forstérande vid godtrosintring) och arti-
kel 14 om rittegingskostnader. Dessutom har man valt att inte infGra bestim-
melser om de allminna skyldigheterna 1 artikel 3.

8. Konklusioner

Direktivet liksom dven genomforandet 1 Finland visar pa ett utbrett bruk av vagt
formulerade bestimmelser, som ger domstolarna ett storre ansvar i att hitta ba-
lansen mellan eftektivitet och proportionalitet. Jag har i ett annat sammanhang
sagt att direktivet ger utrymme fOr sivil en svag som stark sanktionsideologi
(weak vs. strong enforcement ideology).39 En stark sanktionsideologi innebir att rit-
tighetshavarnas strivanden gynnas, vilket kan ha till f5]jd att legitim affirsverk-
samhet kommer i klim i och med att det kan bli for litt att utverka sanktioner
vid pastidda immaterialrittsintring. Om domstolarna omfattar den svaga sank-
tionsideologin forhiller de sig likgiltigt eller accepterande till intring, vilket
gynnar intringsgorarna pa rittighetshavarnas bekostnad. Sjilvfallet maste dom-
stolarna pd ndgot sitt styra mellan den starka sanktionsideologins Skylla och den
svaga sanktionsideologins Karybdis och striva till att uppnd en balans mellan
sanktionsideologierna. Uppgiften ir dock krivande, och nagra klara riktlinjer
som skulle gora domstolens uppgift mycket littare finns inte. Diremot bor
domstolarna alltid beakta sanktions- och processprinciperna i direktivets artikel
3: sanktionerna skall vara effektiva, avskrickande men ocksi alltid proportionel-
la. Processen miste 4 sin sida alltid vara rittvis, snabb och billig. De storsta pro-
blemen torde uppkomma nir man bedémer om en sanktion 4r tillrackligt effek-
tiv men 4nd3 inte opropoportionell 1 forhillande till sitt syfte. Att se pa vilka ty-
per av intring som finns kan ge visst stod vid bedémningen. Det storsta behovet
av verkligen effektiva och avskrickande (allminprevenerande) sanktioner finns
da intringstalan giller tillverkning eller forsiljning i stor skala av piratprodukter
och varumirkestorfalskade produkter. Ett forhillandevis stort behov finns ocksa
om intringsgdraren anvinder i sin annars legitima affirsverksamhet piratproduk-
ter, t.ex. olagliga kopior av datorprogram. I tvister mellan foretag, som t.ex. i
den typiska patenttvisten, handlar det mycket mer om konflikt- och tvistlosning

% Se Marcus Norrgird, The Role Conferred on the National Judge by Directive 2004/48/EC
on the Enforcement of Intellectual Property Rights, ERA Forum 4/2006, s. 503-514, sirskilt s.
506 ft.
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som kraver ett storre mitt av avvigning mellan bigge parters berittigade intres-
sen. Slutligen ir behovet av proportionalitet klart storst vid godtrosintring och
intring som uppvisar ringa oaktsamhet, sirskilt om det handlar om en privatper-
son som gjort sig skyldig till intranget. Slutligen tror jag att domstolarna 1 allt
storre omfattning blir tvungna att dra nytta av rittsjimforande material, d.v.s. ta
lirdom frdn andra linder. Sirskilt inom Norden borde man idven i framtiden
noggrant studera de 16sningar som anammats av grannarna for att pd detta vis
tillsammans men p4 skilda hall uppni optimala 16sningar.
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