Marknadsdomstolen

Anvisningar for ombud i arenden som galler industriella rattigheter och
upphovsratt

1.9.2013



Postadress

Besoksadress

E-post
Fax

Telefon (véxel)

Marknadsdomstolen
Banbyggarvagen 5
00520 Helsingfors

Banbyggarvagen 5
Domstolarnas hus

markkinaoikeus@oikeus.fi
029 564 3314

029 564 3300



Inledning

Marknadsdomstolens behorighet utdkas 1.9.2013 till att dven omfatta tvistemal och
ansokningsarenden relaterade till industriella rattigheter och upphovsratt samt
besvarsarenden relaterade till industriella rattigheter. Nedan anvands aven férkortningen IPR
(Intellectual Property Rights) for dessa arenden. Marknadsdomstolen &ar behdérig domstol i
forsta instans i IPR-tvistemal och ansokningsarenden; marknadsdomstolen har inte
behdorighet i IPR-brottmal. Marknadsdomstolen ar ocksa forsta besvarsinstans i arenden som
géller IPR-registreringséarenden dvs. besvarsarenden relaterade till industriella rattigheter.

Rattegangsforfarandet i marknadsdomstolen regleras framfor allt av lagen om rattegang i
marknadsdomstolen (nedan rattegangslagen; 100/2013) samt av rattegangsbalken eller
forvaltningsprocesslagen beroende pa om det ar fragan om tvistemal eller besvarsarende.

Syftet med dessa anvisningar ar att klargora rattegangsforfarandet i marknadsdomstolen for
ombuden. Ett annat syfte ar att fasta ombudens uppmérksamhet vid den processuella praxis
som marknadsdomstolen félijer. Anvisningarna utgér daremot inte ett rattsligt
stallningstagande till tillampningen och tolkningen av processuella normer dvs. processregler
och -principer. Anvisningarna andrar inte heller gallande rattsregler.

Anvisningarna ska saledes betraktas som verktyg som hjalper ombuden att féra sin
huvudmans talan bade i det skriftliga och det muntliga forfarandet pa ett satt som sakerstaller
en smidig, snabb och effektiv handlaggning av arendet och som gor det maijligt fér domstolen
att fatta avgéranden med hdg kvalitet.

Anvisningarna tar i regel inte upp sadant som direkt framgar av rattegangsbalken eller
forvaltningsprocesslagen.

Anvisningarna uppdateras och kompletteras vid behov.



Innehall

AN e FTah A Yaa T o - Ta Yo | F=To o o T 1o 1= o [PPSR 1
2 Vem kan fungera som ombud i marknadsdomStOIEN? .......coveeiiiiiiiiiiieie e 1
3 0mM handlaggning AV TVISTEMAI .........cocuiiieiceece et ee et ete et e s s e e te e ete e st e e steeereeeneeenteeeaeeeree e 2
3.1 Allmant om handlaggning av tVISTEMAL ...........ccccveiiiieiiiesie et se et e e seesreeraeseenneas 2
3.2 Upprattande av StAMNINGSANSOKAN .........cceiiiiiiiiiiiiie e s s srreee e e e e e s s r e e e e e s snanraeeeeaeeeaanns 2
3.2.1 AllImant om StAMNINGSANSOKAN ........uuiiiieieii it iee e e s s irrrre e e e e s s s rreer e e e e e s s s sanraeareeeeesannnranneaaeessanns 2
T2 =1 g T (o] 1= L e=To JT ] 1= To o1 o [PPSR 3
2 B 4 1= T [o =T o ORI 4
3.2.4 Omstandigheter pa vilka yrkandena rattsligt grundar Sig Pa..........cccoeviereeereeceecie e 5
3.2.5 Karandens uppfattning om relevanta fakta ..o 6
I Sl =T ] a1 oo [OOSR PP PP PPPPR PP 7
3.2.7 Stallningstagande till handlaggningSOrdnNiNgEN .........coooiiiieiiiiiie e 8
3.2.8 Annat material som fogas till StAMNINGSANSOKAN.........cocuiiiiiiiiiie e 8
IRV = o] 1 1 = OO URRPSRRR 8
3.3.1 AlIMENE OM SVAIOMAL......ccuiiiiiiitie ittt ettt ete e te e ete e ete e et e st e e beeebeeebeesbeestaeenteenteesteearee e 8
3.3.2 En Kortfattad iNIeANING ......ccoooeie i ——————— 9
R I I 1 = 10 [o (=] o LT PP PP PUPPPPPPPPN 9
3.3.4 Omstandigheter pa vilka bestridandet rattsligt grundar Sig Pa..........ccveeveeeeeveeeceesee e 10
3.3.5 Svarandens uppfattning om relevanta fakta ..............ccccceee e, 11
.38 B VIS NG i e i e et ——————— 11
3.3.7 Stéallningstagande till arendets handlaggningsordning ........coooeveieie e, 12
3.3.8 Annat material sSom fogas till SVAroMAIEt ..........cccevveriiiiiie s 12
3.4 Begaran om UtSaga aVv KEFaNUEN ..........iii ittt e e 12
3.5 Fortsatt forberedelse av arendet i marknadSAOMSLOIEN .........coocuiiiiiiiiiiiii e 12
3.5.1 AlIMENt OM FOIDEIEAEISE .....eeeiieeeee et e e e s e e e e e e e e e e neeaeeeeeas 12
BTS2 o oo =11y g o] r= 1 o [ SO 13
3.5.3 SaMMANTALNING ..o ———————————— 13
3.5.4 FOrberedelSesammantrade ..... ...t 14
3.6 HUVUAIOINANAIING ... 14
R Y/ [=Te (o (=] E=Ta o [SI= AV s (o] 1 o T OO PP PPTP R TPOTPPPI 15
4 Om handlaggning av arenden som galler SaKrinNgSAtgarder ......c.ocovvvvevieveeiese s, 15
50m handlaggning av DeSVAIrSArENUEN .........iii it 16
5.1 Allméant om handlaggning av beSVArSAreNdeEN.........ocuuiiiiiiiiiiii e 16
5.2 Om parter 0CH r&ttEJANGSPAIET ..........civierieieieeieite st estesteeeestesteestesteessesteaeestesseessesseeseessesseesesseens 16
TG I =TI V7= 1= o T 17
5.3.1 Upprattande av en DESVAISSKIITL .........ooiiiiiiiii e e 17
5.3.2 Underrattelse till registermyndigheten om att ett besvarsarende vackts och begaran om

(aF= Tl |1 oo = PRSPPI 18
5.4 Hérande av motpart och registermyndighet.............oo e 18
LI AN 1 4 = Lo | SRR 18
5.4.2 Svarandens DEMOLANGE .........oooiiiiiiiiiiii et e e e e s et r e e e e e e e e s aanbeeaeeaaeas 18
5.4.3 Registermyndighetens UHALANAE ............cc.coviiiiiiieiecece ettt ettt et re e 19
RIS (g 1110 [V 1= To T F TR PT PRI 19
5.6 Olika sétt att handlagga ett DESVArSAreNde ............oooiiiiiiiiiiiiiee e 19

5.7 Om marknadsdomstolens beslut och meddelande av det...........ovvvieeeiiiii e 20



1 Allmant om handlaggningen

Handlaggningen av IPR-tvistemal liksom ocksd IPR-registreringsarenden
(nedan besvarsarenden) borjar med en skriftlig fas, antingen stamningsansdkan
eller besvar, och med svaromal/lbemoétande eller utldtande. Alla
rattegangsinlagor ska vara strukturerade och kortfattade utan onddiga
upprepningar. Dessa anvisningar tar upp hur en rattegangsinlaga till struktur och
innehall borde se ut for att framja en effektiv och hogklassig handlaggning av ett
arende i marknadsdomstolen.

Bilagor — skriftliga bevis och andra bilagor — som fogas till inlagan ska alltid
raknas upp i en bevis- eller bilageforteckning som kan inga i sjalva
rattegangsinlagan. Bilagorna ska forses med ett nummer eller namnges pa
nagot annat satt i enlighet med forteckningen.

| synnerhet i tvistemal kan marknadsdomstolen forratta ett sa kallat
processhorande med vilket avses en diskussion mellan parterna i regel i
marknadsdomstolens lokaler under ledning av den ledamot som bereder
arendet, oftast efter att svaranden gett sitt skriftiga svaromal. Syftet med
processhorandet ar att redan i ett tidigt skede av behandlingen av arendet reda
ut vilka fakta som &r ostridiga och andra fragor som det inte rader oenighet om.
Vid processhorandet kan dessutom processuella fragor bli féremal for
diskussion.

Det skriftliga férfarandet av arendet kan kompletteras med muntlig férberedelse.

| tvistemal ordnas i allmanhet en muntlig huvudférhandling enligt
bestammelserna om huvudférhandling i rattegangsbalken. | besvarsarenden
kan muntlig férhandling ordnas om &rendet kraver det. Aven ombudens muntliga
anféranden borde vara strukturerade och kortfattade utan ondodiga
upprepningar.

Handlaggningen av arendet i marknadsdomstolen slutar med att dom eller
beslut meddelas eller i vissa fall avkunnas.

Sokande av andring i marknadsdomstolens avgoéranden forutsatter
besvarstillstand. Detta staller séarskilda krav pa bade ombuden och
marknadsdomstolen i behandlingen av IPR-arenden.

2 Vem kan fungera som ombud i marknadsdomstolen?

| IPR-tvistemal och -ansokningsarenden i marknadsdomstolen kan en advokat,
ett offentligt rattshitrade eller ett rattegangsbitrade med tillstand som avses i
lagen om rattegangsbitraden med tillstand fungera som rattegangsombud eller
-bitrade. | 15 kap. 5 § rattegangsbalken foreskrivs dessutom om vissa andra
personers ratt att fungera som ombud eller bitrade. Ombudet eller bitradet kan
assisteras av till exempel patentombud. Syftet ar inte att andra den praxis enligt
vilken patentombud kan yttra sig vid sidan av ett behorigt ombud eller bitrade.

Ovan angivna begransningar avseende ombudets eller bitradets behdrighet
géller inte i besvarsarenden som behandlas enligt forvaltningsprocesslagen. Om
anlitande av ombud och bitrdde i dessa arenden foreskrivs i 20 § i



forvaltningsprocesslagen. Saledes har till exempel patentombud behdrighet att
fungera som ombud eller bitrade i besvarsarenden.

3 Om handlaggning av tvistemal

3.1 Allmant om handlaggning av tvistemal

P& handlaggningen av tvistemal i marknadsdomstolen tillampas i tillampliga
delar vad rattegangsbalken foreskriver om handlaggning av tvistemal i
tingsratten.

Sdledes iakttas bland annat bestammelserna om véackande av talan,
forberedelse, huvudférhandling, bevisning och rattegangskostnader. Det géller
sarskilt att fasta uppmarksamhet vid att man pa andra tvistemal an de som galler
upphovsratt dessutom tillAmpar de séarskilda bestdmmelserna i 4 kap. 19-24 §
rattegangslagen.

3.2 Upprattande av stamningsansotkan

3.2.1 Allmant om stamningsansokan

Stamningsansokan definierar foremalet for tvisten och vad arendet handlar om.
Det centrala innehdllet stamningsansokan dvs. yrkandena och grunderna for
dem kallas talan. | regel géller samma bestammelser for stamningsansokan i ett
tvistemal i marknadsdomstolen som for stamningsansokan i ett tvistemal i
tingsratten. P& grund av de sarskilda dragen hos IPR-arenden finner
marknadsdomstolen det dock angeldget att komma med mer detaljerade
anvisningar for uppréattande av stamningsansokan.

Vid upprattandet av stamningsansokan borde ombudet forst fraga sig vad
karanden vill att marknadsdomstolen ska gora. Forst efter att detta blivit utrett
kan exakta yrkanden framstéallas i stamningsansdkan. Uppmaéarksamhet bor
fastas vid att marknadsdomstolen ger rattsskydd i form av en dom som kan
verkstéllas. Av talan bor det alltsa tydligt framga ett hurdant rattsskydd som
efterstravas och pa vilkka omstandigheter yrkandena grundar sig pa.
Stamningsansokan borde innehalla de omstandigheter som
marknadsdomstolen a ena sidan och motparten & andra sidan behover for att
forsta arendet och som motparten behéver for att ga i svaromal.

Enligt huvudregeln far talan inte andras under rattegangen. Darfor borde
stamningsansokan innehélla alla yrkanden och grunderna foér dem. A andra
sidan borde talan inte innehalla nagot ondédigt. Det ar naturligt att processen i
marknadsdomstolen har foregatts av manga handelser och skeden, men i
allmanhet ar det inte ndédvandigt att redogoéra for dem. Talan borde inte heller i
allmanhet innehalla synpunkter och motargument som motparten redan lagt
eller kan tankas lagga fram, eftersom tydligheten och dverskadligheten kan lida
av detta. A andra sidan kan det uppsta situationer déar férstelsen av yrkandena
i talan uttryckligen forutsatter mer bakgrundsinformation. En framstallan med
manga sidospar borde dock definitivt undvikas.

Upprattandet av stamningsansdkan underlattas om man utgar fran att
stamningsansokan borde kunna ga att ta in i domen som redogorelse for
innehallet i talan nastan som sadan.



Stamningsansokan ska innehalla tydligt avgransade delar. D& blir det lattare att
fA en uppfattning om &rendet och att ga i svaromal. Detta tjanar ocksa
uppgdrandet av sammanfattningen och slutligen avfattandet av domen eller
beslutet i &rendet.

Stamningsansodkan kan indelas i foljande avsnitt:

1) en kortfattad inledning

2) yrkanden

3) de omstandigheter pa vilka kraven rattsligt grundar sig
4) karandens uppfattning om relevanta fakta

5) bevisning

6) stallningstagande till &rendets handlaggningsordning
7) annat material som fogas till stamningsanstkan

Om stamningsansodkan inte uppfyller kraven enligt rattegangsbalken kan
marknadsdomstolen be k&randen komplettera den. Om stamningsansodkan inte
kompletteras inom tidsfristen eller fortfarande ar sa bristfallig att den inte kan
tjana som grund for en rattegang, kan talan avvisas.

Enligt rattegangslagen ar marknadsdomstolen behdrig att aven prova ett
tvistemal som hanfor sig ett IPR-tvistemal. | vissa situationer kan det vara
befogat att i stdmningsansdkan sarskilt ta stallning till  varfor
marknadsdomstolen ska anses vara behorig domstol.

Om handlaggning av arenden i samma rattegang, dvs. kumulation, foreskrivs
sarskilt i rattegangslagen. Marknadsdomstolen kan ocksd handlagga ett
IPR-tvistemal och ett marknadsrattsligt arende som avses i 1kap. 6 §
rattegangslagen i samma rattegang. Det ar skal att i man av mojlighet redan i
stamningsanstkan ta upp karandens uppfattning om forutsattningarna for
kumulation. Ett IPR-tvistemal och ett besvarsarende kan inte kumuleras i
samma rattegang.

Nedan redogors narmare pa vilket satt marknadsdomstolen 6nskar att innehallet
i stamningsansokan ska laggas fram i olika avsnitt. Anvisningarna innehaller
exempel som bara syftar till att fortydliga anvisningarna och som inte beskriver
verkliga handelser eller innehaller rattsliga stallningstaganden.

3.2.2 En kortfattad inledning

Det ar skal att inleda stimningsanstkan med en beskrivning av vad arendet
handlar om. Det ar inte nddvandigt att i detta avsnitt beskriva @rendet med
juridiska begrepp, utan syftet &r enbart att ge lasaren en klar uppfattning om
vilka faktiska omstandigheter som ar aktuella i tvisten. | enkla arenden kan
inledningen vara mycket kortfattad. Rubriken kan till exempel vara "Inledning”
eller "Vad arendet handlar om". D& karanden redan i inledningen lagt fram sin
uppfattning om arendets huvuddrag kan den egentliga faktaframstallningen (se
avsnitt 3.2.5) formuleras som avgransade faktapastaenden.



EXEMPEL:
Inledning

A Ab ar innehavare till det finska patentet Fl 123456. Patentet géller en
uppfinning med vilken ackumulatorer i flera tillverkares mobilenheter kan
laddas tradlost. B Ab importerar och marknadsfor en produkt i Finland
som krénker ovan namnda patent. | sin talan kraver A Ab att B Ab slutar
med forfarandet och betalar erséttning.

EXEMPEL:
Vad arendet handlar om

C Ab tillhandahaller forséaljnings- och marknadsforingsutbildning for
foretag. C Ab har gett ut boken "Vagen till framgangsrik marknadsforing",
som bestar av artiklar skrivna av C Ab:s arbetstagare. Boken anvands pa
C Ab:s seminarier och ges till alla som deltar i de avgiftsbelagda
seminarierna. D, som tidigare varit anstalld av C Ab, har bérjat ordna
motsvarande utbildning i vilken han anvander en bok som han gett ut och
som framst bestar av artiklar kopierade fran C Ab:s bok. C Ab har inte gett
D tillstand att kopiera eller ge ut boken eller anvanda den pa annat satt i
D:s utbildningsverksamhet.

3.2.3 Yrkanden

Yrkandena ska framstéllas tydligt. Det &r skal att redan i stdmningsansokan yrka
pa ersattning for rattegadngskostnaderna och aven uppge beloppet av upplupna
kostnader fram till tidpunkten i fraga eller en uppskattning av beloppet. For
tydlighets skull &r det bra att numrera yrkandena.

| IPR-arenden handlar det ofta om andra yrkanden &n yrkande pa
penningprestation, eller ocksa framstélls sadana yrkanden uttver ett yrkande pa
penningprestation. Det &r sk&l att fasta uppmarksamhet vid att endast
specificerade och entydigt formulerade yrkanden kan leda till en verkstéllbar
dom. Yrkandet avgransar vad marknadsdomstolen kan déma och vad
motparten kan forpliktas till. | ett forbudsyrkande ska karanden specificera den
handling som yrkandet galler sa exakt att yrkandet bygger pa konkreta
omsténdigheter och att det i efterhand kan redas ut om svarandens handlande
efter domen brutit mot forbudet.

Lagg marke till att alla yrkanden ska framstéllas i detta avsnitt. | de andra
avsnitten i stamningsansokan far det saledes inte finnas ospecificerade
pastadenden av vilka det inte framgar om dessa pastaenden innehaller separata
yrkanden eller inte. Ett sddant icke-Onskvart uttryckssatt ar bland annat ett
konstaterande som bara finns i avsnittet om faktiska omstéandigheter av typen
"B:s lagstridiga forfarande har orsakat A Ab extra kostnader pa x euro".

Aven t.ex. editions- och sekretessyrkanden borde framstallas i detta avsnitt.
Motiveringarna avseende dessa yrkanden kan samlas under en separat rubrik
eller framféras i anslutning till bevisavsnittet.



EXEMPEL:
A Ab yrkar att marknadsdomstolen

1. faststaller att B Ab gor intrang i A Ab:s ensamratt genom att utnyttja
uppfinningen enligt det finska patentet FI 123456 genom att importera
och sélja en apparat med namnet "HoppEl

2. forbjuder B Ab att fortsatta gora intrang i den ensamratt som avses i
punkt 1 under patentets giltighetstid

3. alagger B Ab att med stéd av 58 § patentlagen betala skalig erséttning
till A Ab for utnyttjandet av uppfinningen pa hogst x euro inklusive ranta

4. alagger B Ab att betala A Ab erséattning for skada pa grund av
patentintrdng pa x euro inklusive ranta

5. alagger B Ab att ersatta A Ab rattegangskostnader i darendet inklusive
ranta enligt den rantefot som avses i 4 § 1 mom. rantelagen fran det att en
manad forflutit frin meddelandet av marknadsdomstolens dom. De hittills
upplupna kostnaderna uppgar till x euro.

Dessutom yrkar A Ab att marknadsdomstolen &lagger B Ab att for
marknadsdomstolen lagga fram alla tekniska uppgifter och ritningar for
apparaten "HoppEl".

EXEMPEL:
A Ab yrkar att marknadsdomstolen

1. alagger D att med stod av 57 § 1 mom. upphovsrattslagen betala C Ab
skaligt vederlag till ett belopp av totalt x euro inklusive ranta

2. dlagger D att med stod av 57 § 2 mom. upphovsrattslagen betala C Ab
erséattning aven for annan forlust och annan olagenhet till ett belopp av
totalt x euro inklusive ranta

3. alagger D att ersatta C Ab:s rattegdngskostnader i drendet inklusive
ranta enligt den réantefot som avses i 4 § 1 mom. rantelagen fran det att en
manad forflutit frin meddelandet av marknadsdomstolens dom. De hittills
upplupna kostnaderna uppgar till x euro.

3.2.4 Omstandigheter pa vilka yrkandena rattsligt grundar sig pa

| den juridiska litteraturen anvands begreppet rattsfaktum for att beteckna de
faktiska omstandigheter som yrkandena rattsligt grundar sig pa. Med rattsfaktum
avses ett rattsligt relevant faktum som ska foreligga for att yrkandet ska kunna
bifallas. Begreppet rattsfaktum ar saledes inte synonymt med det levande livets

faktiska sakforhallanden. | allméanhet kan man av bevisade faktiska
sakforhallanden genom réttslig slutledning komma fram till att rattsfaktum
foreligger.

Om ett rattsfaktum anknyter till ett visst lagrum ar det skal att namna lagrummet
i stamningsansokan. Detta gor det |attare att gestalta vad arendet géller.

Sasom ovan konstaterats ska i allmanhet sddana motfakta som motparten antas
aberopa inte tas upp i stamningsansokan. Om motparten i sitt svaromal



aberopar motfakta ar det sjalvklart att karanden far en mojlighet att svara pa dem
senare.

EXEMPEL:

Enligt 1 § patentlagen har patenthavaren ensamrétt att yrkesmassigt
utnyttjia en patenterad uppfinning. B Ab importerar och bringar i
omséttning en apparat som omfattas av skyddsomfattningen i
patentkraven 1-3 i patentet FI 123456 som beviljats A Ab. B Ab har
fortsatt sitt forfarande aven efter att bolaget meddelats om patentintrang,
och séledes har B Ab enligt 58 § i patentlagen uppsatligen begatt
patentintrdng och ar saledes skyldigt att betala ersattning fér all den
skada som B Ab:s verksamhet orsakat A Ab. A Ab har varit tvunget att
gora omfattande utredningar pa grund av intrdnget, vilka orsakat
kostnader.

3.2.5 Kéarandens uppfattning om relevanta fakta

Karanden ska gora upp en férteckning over de fakta som karanden bor aberopa
for att karomalet ska vara framgangsrikt. Da karanden lagger fram sin
uppfattning om relevanta fakta i form av en forteckning ger det svaranden en
mojlighet att medge eller bestrida dessa och att pa detta satt avgransa arendet
till att endast omfatta stridiga fakta.

| regel ska detta avsnitt i stamningsansdkan endast ta upp sadana fakta som
ligger till grund for rattsfakta. De bakomliggande omsténdigheterna for
karomalet och sammanfattningen av vad saken galler ska inte framstallas i detta
avsnitt i stdmningsansbkan utan i inledningen (se avsnitt 3.2.2). En
ostrukturerad beskrivning av vad som hant borde absolut undvikas i bagge
delarna av stamningsansokan.

Aven om talan vad géller fakta kan utvecklas under handlaggningen &ar det med
tanke pa en andamalsenlig process synnerligen 6nskvart att alla relevanta fakta
framstélls redan i stAmningsansokan.

Rubriken for avsnittet kan vara "Relevanta fakta” eller motsvarande.
Faktapastaendena borde vara sa entydiga som mgjligt. De bor framstallas s att
motparten latt kan ta stallning till om ett faktapastaende kan medges eller
bestridas. Darfér borde faktapastaenden numreras I6pande. Varje punkt borde i
regel bara innehalla ett faktum och vara kortfattad dvs. inte dverskrida ett par
rader. Numreringen kan goras t.ex. kronologiskt. Det ar svart att ge allmangiltiga
regler till denna del.

EXEMPEL:

1. Mobilféretaget A Ab har beviljats det finska patentet FI 123456 som
galler tradlos laddning av ackumulatorer i mobilenheter.

2. Apparaten som bygger pd en patenterad uppfinning har sedan
2.1.2011 salts i Finland med produktnamnet "Sémnladdaren".

3. B Ab har sedan 2.1.2012 importerat och marknadsfort en apparat med
namnet "HoppEl".

4 "HoppEl" bygger pa den patenterade uppfinningen som namns i punkt
1 (patentkraven 1-3).



10. Av A Ab befullméaktigade advokaten AA har 2.5.2012 skickat ett brev
till B Ab i vilket B Ab underrattats om patentintranget och uppmanats att
upphdra med intranget.

11. B Ab har svarat med advokat BB:s brev 4.6.2012 och bestridit
patentintranget och meddelat att B Ab inte vidtar de atgéarder som kravts.

3.2.6 Bevisning

Bevisningen sker i allménhet genom hdérande av personer och genom skriftliga
bevis. | stamningsanstkan ar det tillrackligt att namna den bevisning som
karanden anser vara nodvandig for att styrka de faktapastaenden som namnts i
stamningsansdkan.

| stamningsanstkan ska de skriftliga bevisen raknas upp i en bevisforteckning
sa att varje bevis forses med ett [opande nummer, till exempel "K1" (karandes
skriftliga bevis 1). Om det finns flera karanden vars bevis skiljer sig fran varandra
kan bevisen namnges enligt karande, till exempel "A1" (A Ab:s skriftliga bevis 1).
Det &r skal att i bevisforteckningen ta in en kort beskrivning av beviset, till
exempel "Brev av A Ab:s advokat AA till B Ab 2.5.2012". Om bara en viss del av
beviset ar relevant i arendet borde detta framga av bevisforteckningen, till
exempel "Brev av A Ab:s advokat AA till B Ab 2.5.2012, sida 10, sista stycket".

Personbevisningen anges likasa med I6pande nummer, personens processuella
stéllning, namn och yrke eller motsvarande beskrivande uppgifter.

Sambandet mellan pastdenden som galler rattsfakta och bevisen borde
klarlaggas genom att for varje bevis ange bevistema. Det kan vara pa sin plats
att dela in de skriftliga bevisen enligt tema for att askadliggora vilka bevis som
har samma tema. Bevistemat borde anges sa exakt som mojligt. Saledes ar till
exempel temat "omstandigheter kring avtalets uppkomst och avtalets innehall" i
allménhet alltfor vittomfattande. Temat borde snarare framstéllas i form av ett
exakt avgransat pastaende om rattsfaktum.

EXEMPEL:
Skriftligt bevis:
K1: patentskrift angdende A Ab:s finska patent FI 123456
Bevisteman:
— A Ab har ensamratt att yrkesméssigt utnyttja den

patenterade uppfinningen

— den tekniska lI6sningen i produkten "HoppEl" omfattas
av skyddsomfattningen i patentkraven 1-3

Personbevisning:
1. A Ab:s verkstéllande direktdr i bevissyfte
Bevistema:

— apparaten "Somnladdaren” ar viktig for A Ab:s
affarsverksamhet



2. Vittne NN, N Ab:s utvecklingschef

Bevistema:
— den tekniska lésningen i apparaten "HoppEl” omfattas
av skyddsomfattningen i patentkraven 1-3

De skriftliga bevisen ska fogas till stdmningsanstkan och ordnas och numreras enligt
bevisforteckningen.

3.2.7 Stallningstagande till handlaggningsordningen

| tvistemal halls i regel muntlig huvudférhandling i marknadsdomstolen. Om
kédranden anser att arendet kan avgoras i ett skriftligt férfarande ar det skal att
ange denna uppfattning och grunderna for den redan i stimningsansokan.

3.2.8 Annat material som fogas till stAmningsansdkan

Det kan handa att karanden onskar foga sadant skriftligt material till
stamningsansokan som inte ar att betrakta som bevis. S&ddant annat material
utgors till exempel av kopior av juridisk litteratur och rattsfall. Sadant material
ska raknas upp i en separat forteckning och namnges till exempel med
bokstaver samt fogas till stamningsansokan.

3.3 Svaromal

3.3.1 Allmant om svaromal

Marknadsdomstolen utfardar stamning i arendet. | stamningen uppmanas
svaranden att avge svaromal skriftligt inom en viss tidsfrist. Tidsfristens langd
beror pa arendets uppskattade svarighetsgrad. | allmanhet varierar tidsfristen
mellan fyra och sex veckor. Vid faststéllandet av tidsfrister stréavar domstolen att
beakta allmanna semesterperioder.

Som ovan konstaterats borde stamningsansokan upprattas sa att det ar sa latt
som mojligt att ga i svaromal. Svaromalet borde i sin tur vara en "spegelbild" av
stamningsansokan, dvs. ta stéllning till alla pastdenden i stamningsansokan.
Svaromalet borde vara entydigt vad galler vilka yrkanden som bestrids och pa
vilka grunder.

Om svaranden vacker ett genkaromal ska det som sagts om stamningsansokan
ovan tillampas pa det.

Om marknadsdomstolen stéllt preciserande fragor till svaranden ska de
besvaras.

Svaret kan indelas i foljande avsnitt, som behandlas ndrmare senare:

1) en kortfattad inledning

2) yrkanden

3) de omstandigheter pa vilka bestridandet rattsligt grundar sig
4) svarandens uppfattning om relevanta fakta

5) bevisning

6) stallningstagande till arendets handlaggningsordning



7) annat material som fogas till svaromalet

3.3.2 En kortfattad inledning

I allmanhet har kdranden redan definierat vad arendet galler. Darfor kan det
racka med att i inledningen till svaromalet t.ex. konstatera att arendet handlar
om patentintrdng och att parterna ar oeniga om huruvida intrdng skett och om
den eventuella skadans omfattning. Om svaranden har en annan uppfattning an
karanden om vad &rendet géller ska denna uppfattning laggas fram. Dessutom
kan svaranden framstdlla egna yrkanden, och detta ska goras
sammanfattningsvis redan i detta avsnitt.

EXEMPEL:

Sasom det konstaterats i talan har D efter att anstallningsforhallandet
upphort ordnat ndgra seminarier om marknadsforing. D har ocksa skrivit
en bok om amnet dar han utnyttjat sin kompetens pa omradet och delvis
samma kéllmaterial som enligt kallforteckningen i C Ab:s bok &ven
anvants i C Ab:s bok. D:s bok &r inte en kopia av C Ab:s bok. Likheterna
begransar sig till de d&mnen och fakta som behandlas i bdckerna.
Upphovsratten utstracker sig inte till bokens d&mnen och de fakta som
laggs fram. D:s bok innehaller nagra citat fran C Ab:s bok, men kallan for
de direkta citaten har angetts och de har belyst det behandlade
amnesomradet. D har inte krankt C Ab:s upphovsratt. C Ab:s talan saknar
grund.

3.3.3 Yrkanden

Det ar skal att i svaromalet ta stallning till alla yrkanden i stamningsansokan. Om
ett yrkande bestrids och ett annat medges, ar det bra att for tydlighets skull félja
samma numrering av yrkandena som i stamningsansokan eller atminstone
referera till denna numrering.

Aven i svaromalet galler det att observera att alla yrkanden ska framstallas i
detta avsnitt. Det &r icke-6nskvart att i ett annat avsnitt av svaromalet ta in ett
konstaterande av typen "Detta vacker misstankar om karandens talerétt, och
saledes foreligger aven forutsattningar for avvisning av talen." Svaranden ska
formulera sin standpunkt entydigt och om svaranden yrkar pa avvisning av talan
ska detta framstallas separat genast i borjan av avsnittet om yrkanden.

EXEMPEL:
B Ab yrkar pa att marknadsdomstolen ska
1 forkasta A Ab:s yrkanden 1-5
2. &lagga A Ab att ersatta B Ab:s rattegdngskostnader i arendet inklusive
ranta enligt den réantefot som avses i 4 § 1 mom. rantelagen fran det att en
manad forflutit frAn meddelandet av marknadsdomstolens dom. De hittills

upplupna kostnaderna uppgatr till x euro.

Dartill yrkar B Ab att marknadsdomstolen ska forkasta A Ab:s
editionsyrkande som avser tekniska uppgifter och ritningar.



EXEMPEL:
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D yrkar att marknadsdomstolen ska
1 forkasta C Ab:s yrkanden 1-3

3. dlagga C Ab att ersatta D:s rattegangskostnader i arendet inklusive
ranta enligt den réntefot som avses i 4 § 1 mom. rantelagen fran det att en
manad forflutit fran meddelandet av marknadsdomstolens dom. De hittills
upplupna kostnaderna uppgar till x euro.

3.3.4 Omstandigheter pa vilka bestridandet rattsligt grundar sig pa

Svaranden kan for det forsta bestrida att det rattsfaktum som karanden aberopat

foreligger.

Dartill kan svaranden aberopa motfakta Med det avses

omstandigheter som forhindrar utdomande av den rattslig pafoljd som karanden
yrkat, aven om de faktiska omstandigheter som karanden framfort skulle

foreligga.

EXEMPEL:

EXEMPEL:

Apparaten "HoppEIl" som B Ab importerar och marknadsfor i Finland gor
inte intr&ng i det patent som talan géller. Aven om den kan anvandas fér
liknande syften som apparaten "Soémnladdare", som bygger pa det patent
som ar féremal for talan, sa ar det tekniska problemet i "HoppEl" 16st pa
ett satt som vasentligt avviker fran den patenterade uppfinningen, och
darfér omfattas apparaten inte av patentets skyddsomfattning varken
bokstavligen eller genom ekvivalenstolkning. B Ab har saledes inte gjort
intrang i det patent som &ar foremal for talan. Det pastadda intranget kan
inte ha begatts uppsatligt eller av oaktsamhet, och darfor kan ersattning
for skada som Overstiger skalig ersattning for nyttjande inte utdémas. Den
yrkade ersattningen grundar sig inte pa verklig skada, och darfor ar den
for hog.

D:s bok &r inte en kopia eller ett plagiat av C Ab:s bok, utan ett helt
sjalvstandigt och nytt verk. Darfér har D inte behdvt be om samtycke av C
Ab fér att ge ut boken.

I den man som D:s bok innehaller citat frin C Ab:s bok har det varit fragan
om tillatna citat i 6verensstammelse med god sed i den omfattning som
motiveras av &ndamalet med stod av 22 § upphovsrattslagen.

Eftersom ingen olovlig anvandning av verket forekommit kan D inte vara
skyldig att betala gottgorelse eller annan ersattning. Om D:s bok till vissa
delar skulle anses ha krankt C Ab:s upphovsrétt kan gottgorelsen inte i
vilket fall som helst dverstiga x euro, eftersom D endast ordnat nagra
seminarier och boken sdlts i ett tiotal exemplar. C Ab har inte lagt fram
nagon utredning om att bolaget skulle ha orsakats skada eller annan
forlust, och darfor bor C Ab:s skadestandskrav i varje fall forkastas i sin
helhet.
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3.3.5 Svarandens uppfattning om relevanta fakta

Om kéaranden har numrerat sina faktapastadenden i stamningsansokan, ar det
skal att beméta dem i samma ordning. Ibland kan det vara svart att entydigt
medge eller bestrida karandens pastaenden. Darfor kan féljande tumregler vara
till nytta d& svaromalet upprattas.

— Svaranden kan medge ett pastdende som karanden aberopat.
Utgangspunkten ar da att karanden inte behover lagga fram bevis for att
styrka faktumet.

— Svaranden kan konstatera att svaranden inte har kAnnedom om det faktum
som karanden aberopat och att svaranden saledes inte kan medge detta. Da
ar utgangspunkten den att karanden maste lagga fram bevis for att styrka att
fakta foreligger, men att svaranden sjalv inte har motbevis att lagga fram.

— Svaranden kan bestrida 6vriga fakta. D& ska svaranden i allmanhet lagga
fram sin egen uppfattning om dessa. Utgangspunkten &r da att svaranden
kommer att lAgga fram bevis till stéd for sin uppfattning.

Svaranden kan ocksa be karanden fortydliga sina pastaenden for att underlatta
svarandet.

Svaranden kan sjalv aberopa nya faktapastaende. Det ar da skal att numrera
dem lopande till exempel fran det nummer dar numreringen i stamningsansokan
slutar.

EXEMPEL:

Stallningstagande till karandens pastaenden

1-3 Medges.
4. Bestrids i sin helhet. Apparaten "HoppE!" bygger pa en
uppfinning av produktutvecklingsenheten i B Ab:s
moderbolag.

10-11 Medges.
Svarandens egna pastdenden
12. | bérjan av 2000-talet bildades en forskningsgrupp i B

Ab:s moderbolag. Forskningsgruppen hade som mal att
gora ett genombrott inom laddning av mobila enheter.

3.3.6 Bevisning

| svaret ska den bevisforing anges som enligt svarandens uppfattning ar
nodvandig for att omkullkasta karandens faktapastaenden eller for att bevisa
svarandens egna pastaenden.
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De skriftliga bevisen ska raknas upp i bevisforteckningen i svaromalet sa att
varje bevis forses med I6pande nummer, till exempel "S1" (svarandes skriftliga
bevis 1). | 6vrigt ska det som beskrivits ovan i punkt 3.2.6 iakttas.

3.3.7 Stallningstagande till &rendets handlaggningsordning

Om karanden kommit med motiveringar till varfoér &rendet kunde avgoras i ett
skriftligt forfarande ska ocksd svaranden meddela sin uppfattning om
handlaggningsordningen.

3.3.8 Annat material som fogas till svaromalet

Om svaranden till sitt svaromal utéver eventuella skriftliga bevis onskar foga
annat skriftligt material ar det skél att ange detta i en separat forteckning (se
avsnitt 3.2.8).

3.4 Begaran om utsaga av kdranden

Efter att svaromalet har inkommit borde parternas uppfattning vara klargjord.
Huvudregeln &r att skrivelser utvaxlas bara en gang.

Svaranden kan dock ha framstallt egna yrkanden eller i Ovrigt sadant som
karanden genast bor fa svara pa skriftligt. Darfor kan karanden ges mojlighet att
i en skriftlig utsaga komplettera sina yttranden och svara pa det som lagts fram i
svaromalet.

3.5 Fortsatt forberedelse av arendet i marknadsdomstolen

3.5.1 Allméant om férberedelse

Forberedelsen av a@rendet borde uppfattas som ett projekt, som parterna och
marknadsdomstolen deltar i tillsammans.

Syftet med férberedelsen &r att klarlagga féljande:

— parternas yrkanden och grunderna for dem

— vad parterna ar oense om

— vilka bevis som kommer att lAggas fram och vad som skall styrkas med varje
bevis

— om finns det forutsattningar for forlikning.

Marknadsdomstolens malsattning ar att uppna syftet med forberedelsen i ett sa
tidigt skede av handlaggningen av arendet som mgjligt. Nar forberedelsen flyttas
fram till ett tidigt skede av handlaggningen mojliggor det ett effektivare
processande. | detta syfte tar marknadsdomstolen i bruk ett sa kallat
processhorande. Processhorande forrattas nar det kan anses framja
forberedelsen av arendet.

Marknadsdomstolen kan i olika skeden av handlaggningen vid hot om
preklusion uppmana en part att inom en viss tid som bestams av domstolen t.ex.
framstélla en invandning eller dberopa ett bevis. Aven forutsattningarna for
forlikning kan dryftas i olika skeden av forberedelsen.
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| synnerhet vad galler fakta i arendet men ocksa i andra fragor kan parterna
sinsemellan, dvs. utan marknadsdomstolens medverkan, gemensamt komma
fram till en skriftlig redogorelse av arendet dar ostridiga och stridiga fakta har
skilits at. | detta skede kan det vara &andamalsenligt att numrera
faktapastdendena pa nytt (se avsnitt 3.2.5 och 3.3.5). En dylik skriftlig
redogorelse kan tillstallas marknadsdomstolen fram till det att domstolen gor en
skriftlig sammanfattning i arendet.

3.5.2 Processhorande

Med processhdrande avses en diskussion mellan parterna under ledning av den
ledamot som bereder &rendet. Processhorandet halls i regel i
marknadsdomstolens lokaler. Om en part har ett ombud behdver endast
ombudet i regel narvara.

Vid processhorandet kan for det forsta fragan om en detaljerad processplan
diskuteras och till exempel tidsfrister for inlamnande av rattegangsinlagor eller
tidpunkten for forberedelsesammantradet och huvudférhandlingen slas fast.
Syftet med processhorandet ar ocksa att fa parterna att diskutera direkt med
varandra. Ofta ar kdranden och svaranden eniga om mycket mer an vad som
framgar av rattegangsinlagorna. Ostridiga fakta och fragor dar oenighet inte
rader kan da konstateras direkt efter diskussionen.

Ibland kan det ocksa handa att tvisten mellan parterna kan komprimeras till
oenighet avseende en eller flera rattsfragor. DA behdvs ingen bevisning och
arendet kan avgoras i ett skriftligt forfarande eller efter en sa kallad
pladeringshuvudférhandling dar ombuden endast lagger fram réattsliga
argument.

Dessutom kan man vid processhérande ta stallning till ett flertal processuella
fragor; i t.ex. ett patentmal till féljande:

— kumulation eller separat handlaggning av intrangs- och ogiltighetstalan

— separat handlaggning av ersattningskrav

— begaran om utlatande av Patent- och registerstyrelsen

— beddmning av behovet av ett editionsavgdrande

— vem som bér bevisbordan i en viss fraga

— begransning av antalet vittnen och sakkunniga.

Processhdrandet ger storst nytta nar det sker i ett relativt tidigt skede av
handlaggningen. Dessutom kan det framga vid processhorandet att det ar
motiverat att parterna avger ytterligare skriftliga utsagor. Alternativt kan man
Overga till den muntliga forberedelsefasen. D& processhérandet forlaggs till ett
relativt tidigt skede av forberedelsen kan det muntliga
forberedelsesammantradet ordnas narmare huvudférhandlingen. Under den
tidsperiod som omedelbart foregar forberedelsesammantradet borde det darfor
inte lAngre dyka upp behov av att framlagga nya omsténdigheter eller bevis.

3.5.3 Sammanfattning

| tvistemal gor marknadsdomstolen i allménhet en skriftlig sammanfattning efter
processhorandet eller, i det fall att inget processhérande ordnats, efter att
skriftvaxlingen avslutats. | sammanfattningen ingar parternas yrkanden och
grunder for dem, ostridiga och stridiga fakta samt den bevisning som parterna
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aberopat inklusive bevisteman. Det ar mdjligt att i sammanfattningen dartill
separat klarlagga parternas uppfattning om réattsfragorna och pa vilket satt
uppfattningarna skiljer sig fran varandra.

Sammanfattningen skickas till parterna i god tid fore forberedelsesammantradet
och parterna ombes att yttra sig om sammanfattningen.

3.5.4 Forberedelsesammantrade

Om det behdvs hélls ett muntligt forberedelsesammantrade i
marknadsdomstolen. Ett behov foreligger i allmanhet om det ar sannolikt att det
blir aktuellt med en muntlig huvudférhandling for att ta upp bevis. De
omstandigheter som i avsnitt 3.5.1 ovan konstaterats utgdra syftet med
forberedelsen ska redas ut senast vid forberedelsesammantradet.

Marknadsdomstolen  stravar  efter att  forldgga  tidpunkten  for
forberedelsesammantradet sa nara huvudforhandlingen som mojligt, vilket
frAmjar ett smidigt genomférande av huvudférhandlingen.

Vid forberedelsesammantradet behandlas &rendet utgaende fran
sammanfattningen.

| regel ska parterna géra upp ett tidsschema for huvudférhandlingen och ta
stallning till hur mycket tid som ska reserveras for sakframstallan, upptagning av
bevis — inklusive bade huvudférhér och motférhor — samt slutpladering. Om
avsikten ar att hora nagon per telefon eller via videoforbindelse ska detta
meddelas senast vid forberedelsesammantradet.

Det ar skal allt beakta att avsikten &r att huvudforhandlingen i
marknadsdomstolen ska slutféras inom tjanstetid, dvs. avslutas senast klockan
16.15. Marknadsdomstolen faststaller tidsschemat for huvudférhandlingen
utifran parternas forslag och gor upp en plan for sammantradet. Planen skickas
till parterna.

Parterna ska i regel sjalva kalla vittnen och andra personer som ska horas till
huvudférhandlingen. Men om en part Onskar att marknadsdomstolen ska
ombesdrja kallelsen, ska en begdran om detta (jamte personens
kontaktuppgifter) géras i god tid fore forberedelsesammantradet.

Det ar bra att senast vid forberedelsesammantradet ta upp frdgan om
anvandandet av tekniska hjadlpmedel vid huvudférhandlingen samt i vilken
omfattning de kan anvandas och att komma 6verens om saken.

3.6 Huvudfoérhandling

Om huvudférhandlingen ges narmare anvisningar och om dess forlopp avtalas
senast vid forberedelsesammantradet.

Nar ombuden forbereder sig for huvudférhandlingen kan de utga ifran att
marknadsdomstolens ledaméter har satt sig in i arendet fore
huvudférhandlingen.
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Marknadsdomstolen tillater i allmanhet att ombuden anvander Powerpoint eller
andra presentationsprogram vid slutpladeringen for att strukturera den muntliga
framstaliningen och lyfta fram centrala argument. Syftet &r att underlatta for
domstolen och motparten att folja pladeringen.

Vad galler yrkanden pa ersattning for rattegangskostnaderna ar utgangspunkten
den att till beloppet specificerade yrkanden laggs fram och omedelbart
diskuteras i slutet av huvudférhandlingen. Enligt 6verenskommelse vid
forberedelsen eller vid inledandet av huvudférhandlingen kan parterna ges en
tidsfrist for att framstélla yrkandet och svara pad motpartens yrkande efter
huvudférhandlingen.

3.7 Meddelande av dom

Efter huvudforhandlingen samlas ledamdterna till beslutsdverlaggning. Den
skriftiga domen meddelas inom 30 dagar fran den dag da huvudforhandlingen
avslutades eller, om domen av séarskilda skél inte kan meddelas inom denna tid,
sa snart som mojligt.

Om tidpunkten for meddelande av dom meddelas narmare vid
huvudférhandlingen. Domen kan ocksa avkunnas efter huvudférhandlingen.

4 Om handlaggning av arenden som galler sakringsatgarder

Sakringsatgarder som avses i 7 kap. rattegangsbalken kan bestammas for att
sakerstalla en fordran eller sakerstélla att ett foremal eller annan egendom inte
skingras. Som sakringsatgard kan man ocksa forbjuda en part att forfara pa ett
visst satt.

Handlaggningen i marknadsdomstolen av ett &rende som galler
sakringsatgarder ar summarisk. Det innebér i regel att domstolen inte hor vittnen
och att arendet aven i évrigt handlaggs skriftligt.

AnsOokan om en sakringsatgard ska i regel goras skriftligt. Ansokan kan
upprattas med beaktande i tillampliga delar av vad som ovan sagts om
upprattande av stamningsansokan (avsnitt 3.2). Anstkan ska innehalla en
kortfattad inledning, sbkandens samtliga yrkanden och de omstandigheter som
yrkandena rattsligt grundar sig pa samt sokandens uppfattning om relevanta
fakta. Det ar skal att sarskilt fasta uppmarksamhet vid att ett férbudsyrkande ska
vara sa klart och entydigt formulerat att det forbud som yrkandet eventuellt leder
till kan verkstéllas. Aven ett eventuellt yrkande pa vite ska specificeras till
beloppet.

Om grunden for yrkandet ar en registrerad rattighet ska stkanden forete
utredning om sin ratt. D& handlaggningen ar skriftlig forutsatts att sokandens
skriftliga bevis, som t.ex. ritningar och fotografier av det foremal som kranker
sokandens ratt, ar sadana att en tillforlitig bedomning kan goras utgdende fran
dessa.

Om sokanden yrkar att ansokan ska godk&nnas utan att motparten bereds
tillfalle att bli hord ska stkanden motivera varfor de i lagen stadgade
forutsattningarna for meddelande av ett interimistiskt beslut om sékringsatgard

uppfylls.
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Nar motparten svarar pad ansokan ska i tillampliga delar beaktas det som
konstaterats om svaromal i avsnitt 3.3 ovan.

Sokanden svarar i forsta hand for kostnaderna for verkstélligheten av en
sakringsatgard. En sokande som i onddan har utverkat en sakringsatgard ska
aven ersatta den skada som sakringsatgarden och verkstalligheten av den har
orsakat motparten. Om talan om kosthadsersattning och ersattning for skada
foreskrivs i 7 kap. 12 § rattegangsbalken.

Om sékerstallande av bevisning stadgas i lagen om sakerstéllande av bevisning
i tvistemal som géller immateriella rattigheter.

5 Om handlaggning av besvarsarenden

5.1 Allméant om handlaggning av besvarsarenden

Registermyndigheters beslut angaende registrering av industriella rattigheter
Overklagas hos marknadsdomstolen. Foérutom Patent- och registerstyrelsen
avses med registermyndighet bland annat Kommunikationsverket och Evira.
Dessa anvisningar har uppgijorts i synnerhet med tanke pa besvarsarenden som
galler patent och varumarken. | tillampliga delar kan anvisningarna &ven
tillampas pa handlaggning av andra besvarsarenden.

Att  Overklagandet nu Overfors till marknadsdomstolen innebar att
besvarsarenden i fortsattningen handlaggs i en rattegang som leds av en
ledamot av marknadsdomstolen. Marknadsdomstolens, liksom alla domstolars
uppgift ar att se till att rattegangen ar rattvis.

Handlaggningen av besvarsarenden i marknadsdomstolen regleras av 4 kap.
2-16 § rattegangslagen och av vissa andra lagar sasom patentlagen och
varumarkeslagen samt bland annat lagen om patent- och registerstyrelsen och
forvaltningsprocesslagen. Besvarsarendena handlaggs i forvaltningsprocessuell
ordning. Det ar skal att lagga marke till att rattegangen skiljer sig fran bade
forvaltningsforfarandet hos registermyndigheten och till vissa delar aven fran
civilprocessen i IPR-tvistemalen (se ovan i avsnitt 3).

Det ar skal att allmant taget konstatera att det formella forfarandet i
besvarsarendena, dvs. den sa kallade processen, i sig ar ratt enkelt, till skillnad
fran vad den materiellrattsliga bedomningen kan vara. Marknadsdomstolen kan
genom en aktiv processledning i varje enskilt fall under forberedelsen halla
parterna underrattade om hur behandlingen av arendet framskrider och hurdana
processatgarder parterna i rattegangen forvantas vidta. Det &ar ocksa klart att
den kontradiktoriska principen och foljaktligen en rattvis rattegang forutsatter att
parterna  ska fa ta del av rattegdngsmaterialet sdvida inte
sekretessbestammelserna forutsatter annat.

5.2 Om parter och rattegangsparter

D& Patent- och registerstyrelsen har avslagit en ansékan om registrering av
patent eller varumarke, kan den som sdkt registrering dverklaga beslutet hos
marknadsdomstolen. | ett sadant besvarsarende har andringssokanden ingen
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motpart i marknadsdomstolen och férutom andringssokanden deltar saledes
endast registermyndigheten i rattegangen.

D& Patent- och registerstyrelsen har avgjort arendet efter att en invandning
gjorts kan i stallet for den som sokt registrering eller vid sidan av denna den som
gjort invandningen Overklaga beslutet. Dessa ar da varandras motparter i
rattegangen i marknadsdomstolen.

| 4 kap. rattegdngslagen anvands begreppet andringsstkande om den som
anhangiggor arendet och om den andra parten dvs. om svaranden begreppet
"andringssdkandens motpart”. Med part avses i sagda kapitel i rattegangslagen
andringssokanden och svaranden men inte registermyndigheten. Da lagen
avser samtliga tre anvands begreppet “rattegangspart”.

5.3 Besvaren

5.3.1 Uppréttande av en besvarsskrift

En registermyndighet ska foga en besvarsanvisning till ett beslut som kan
overklagas. | besvarsanvisningen anges hos vilken myndighet eller domstol
registermyndighetens beslut kan 6verklagas och vart besvéren konkret ska
lamnas in. | besvarsanvisningen anges &aven besvarstiden och hur den
beraknas. Dessutom redogdrs for besvarsskriftens innehall och bilagor samt for
bestammelserna som galler inlamnande av besvarsskriften. Om ett beslut av en
registermyndighet inte kan 6verklagas pa grund av en sarskild bestammelse ska
detta anges i beslutet.

D& man upprattar en besvarsskrift ar det skal att iaktta det som anges i
besvarsanvisningen. Om besvarsanvisningen iakttas uppfyller besvéaren i regel
de formella kraven som stills pa besvaren. Eventuella felaktigheter i
besvarsanvisningen leder inte till rattsforluster for &ndringssdkanden. En felaktig
besvarsanvisning ger dock inte t.ex. besvarsratt om en sadan saknas enlig lag.

| besvarsskriften ska anges det beslut av en registermyndighet i vilket &ndring
soks, till vilka delar &ndring soks i beslutet och vilka &ndringar som yrkas samt
de grunder pa vilka andring yrkas. Om &ndringssokanden anser det vara
nddvandigt att arendet ska handlaggas i muntlig férhandling ska grunderna for
detta anges i besvarsskriften. Det ar onskvart att redan i besvarsskriften
specificera den bevisning som andringsstkanden har for avsikt att lagga fram
och vad som skall styrkas med varje bevis eller vittne.

Det &ar &andamalsenligt att ange en e-postadress utover de andra
kontaktuppgifterna.

Till besvarsskriften ska fogas det beslut i vilket &ndring soks, ett intyg dver vilken
dag beslutet har delgivits eller annan utredning 6ver nar besvarstiden har borjat
samt de handlingar som andringssokanden aberopar till stod for sina yrkanden.
Sadana handlingar som redan tidigare har tillstallts registermyndigheten
behover dock inte fogas till besvarsskriften, eftersom registermyndigheten
skickar dem till marknadsdomstolen. Det skal att gora upp en bilageforteckning
med I6pande numrering och ordna och numrera bilagorna enligt forteckningen.
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5.3.2 Underréttelse till registermyndigheten om att ett besvarsarende vackts och begéran om
handlingar

Marknadsdomstolen underrattar omedelbart registermyndigheten om att ett
besvarsarende vackts. Samtidigt ber marknadsdomstolen registermyndigheten
att skicka de handlingar som det Gverklagade beslutet baserar sig pa till
marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen kan redan i detta skede be
registermyndigheten att aven lamna in andra handlingar som beddéms vara
relevanta for att reda ut arendet. | detta skede begars inte annu nagot skriftligt
utlatande av registermyndigheten.

5.4 Horande av motpart och registermyndighet

5.4.1 Allméant

Efter att besvarsskriften lamnats in till marknadsdomstolen och eventuell pa
domstolens uppmaning kompletterats — och férutsatt att besvéren inte genast
awvisas eller forkastas — delger marknadsdomstolen besvéaren fér bemdétande till
den eventuella motparten och for utlatande till registermyndigheten. | de
situationer dar andringsstkanden har en motpart, dvs. da registermyndigheten
har avgjort arendet efter att en invandning gjorts, kan marknadsdomstolen
begara ett utlatande av registermyndigheten innan andringssékandens motpart
dvs. svaranden hors.

Tidsfristen for svarandens svaromal och registermyndighetens utlatande ar i
regel fyra veckor. Speciellt i mer arbetsdryga besvéarsarenden som géller patent
kan tidsfristen variera mellan sex och atta veckor. Vid faststallandet av tidsfrister
stravar man efter att beakta allm&nna semesterperioder. Tidsfristen kan av
sarskilda skal forlangas.

Samtidigt som marknadsdomstolen inhamtar svaromal eller
registermyndighetens utldtande underrattas andringssokanden om detta.

5.4.2 Svarandens bemoétande

| bemétandet ska svaranden uppge, férutom i vilket &rende bemétandet ges, sin
asikt om andringssokandens samtliga yrkanden oberoende av deras art. |
bemdtandet ska svaranden ocksa ange sin asikt om grunderna for
andringssokandens yrkanden.

Dartill ska svaranden ange de grunder som svaranden sjalv stoder sig pa samt
specificera den bevisning som svaranden har for avsikt att lagga fram och vad
som skall styrkas med varje bevis eller vittne. Det ar 6nskvart att svaranden i
bemoétandet lagger fram alla sina egna yrkanden, sasom eventuella
processuella yrkanden, och grunderna for dem.

Det ar befogat att ta stallning till och svara pa de eventuella fragor som
marknadsdomstolen stéllt i syfte att utreda arendet.

De handlingar som svaranden aberopar ska fogas till bemétandet. Sadana
handlingar som redan tidigare har tillstallts registermyndigheten behdver dock
inte fogas till besvarsskriften, eftersom registermyndigheten redan skickat dem
till marknadsdomstolen. Det skal att géra upp en bilageférteckning med |6pande
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numrering och ordna och numrera bilagorna enligt forteckningen. | bemétandet
ska svaranden vidare ange sina kontaktuppgifter pd motsvarande satt som
andringssokanden.

Bemotandet ska lamnas in till marknadsdomstolen inom den angivna tidsfristen
vid aventyr att &rendet kan avgoras aven om ett bemoétande inte inlamnats.

5.4.3 Registermyndighetens utlatande

Registermyndigheten ska i sitt skriftliga utlatande lagga fram sin uppfattning om
de yrkanden som framstalls i besvaren samt om och grunderna for yrkandena.
Dartill ska registermyndigheten svara pa de eventuella fragor som
marknadsdomstolen stéllt.

Utlatandet ska lamnas in till marknadsdomstolen inom den angivna tidsfristen
vid aventyr att arendet kan avgoras aven om ett utlatande inte inlamnats.

5.5 Skriftlig utsaga

Marknadsdomstolen kan vid behov uppmana en part eller registermyndigheten
att ge in en skriftlig utsaga till domstolen. Marknadsdomstolen bestammer da om
vilken fraga rattegangsparterna ska yttra sig.

Av andringssokanden begars i regel en skriftlig utsaga med anledning av
registermyndighetens utlatande och, om &ndringsstkanden har en motpart, med
anledning av svarandens bemdétande. Vid behov kan aven andra skriftliga
utsagor inhamtas av rattegadngsparterna. Rattegangsparterna ska lamna in de
begarda skriftiga utsagorna till marknadsdomstolen inom den angivna
tidsfristen vid &ventyr att arendet kan avgoras aven om en utsaga inte inlamnats.

Marknadsdomstolen sander alltid de skriftliga utsagorna for kdnnedom till de
andra rattegangsparterna.

5.6 Olika satt att handlagga ett besvarsarende

Handlaggningen av ett besvarsarende i marknadsdomstolen ar i regel skriftligt,
vilket innebar att arendet avgors utifrdn det Overklagade beslutet och de
skrivelser som rattegangsparterna tillstallt marknadsdomstolen (besvarsskriften,
vid behov svarandens bemétande och utlatande av registermyndigheten samt
skriftliga utsagor) samt utifran annat skriftligt rattegangsmaterial. Om domstolen
i ett besvarsarende fattar beslut om att halla en muntlig férhandling for att
komplettera den skriftliga behandlingen uppnas de syften for forberedelsen som
namns i nasta stycke i allménhet effektivare da marknadsdomstolens
processledning ar sa entydig, 6ppen och omedelbar som maojligt.

Aven i ett skriftligt forfarande kan en skriftig sammanfattning som
marknadsdomstolen gjort vara till nytta nar man reder ut vad det arende som ska
avgoras handlar om, dvs.
— till vilka delar 6verklagas registermyndighetens beslut
— vilka yrkanden framstélls i marknadsdomstolen och vilka grunder
aberopas till stod for yrkandena
— vad rattegangsparterna ar oense om
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— vilken bevisning som kommer att laggas fram i marknadsdomstolen och
vad man avser att styrka med varje enskilt bevis eller vittne.

Om en sammanfattning gors, ges rattegangsparterna tillfalle att yttra sig om
sammanfattningen.

| fall dar man redan utifran det skriftliga rattegangsmaterialet kan anta att bade
rattegangsparterna och marknadsdomstolen klart forstar vad besvarsarendet
handlar om, &r det inte nédvandigt att géra en sammanfattning eller halla ett
forberedelsesammantrade.

Ett forberedelsesammantrade &ar mer informellt an en muntlig férhandling.
Avsikten med forberedelsesammantradet ar att uppna de ovan namnda syftena
med forberedelsen. Vid forberedelsesammantradet kan man vid behov aven
diskutera andra fragor som berér handlaggningen av besvarsarendet. Det galler
dock att komma ihag att forberedelsesammantradet inte ar avsett for att lagga
fram bevisning eller for att detaljerat redogér fér sin uppfattning om hur
marknadsdomstolen borde avgora besvarsarendet. Detta ska i stéllet ske vid
den muntliga férhandlingen. | 6vrigt géller det som ovan i avsnitt 3.5.4 sagts om
forberedelsesammantradet i tvistemal till tillampliga delar.

En eventuell muntlig forhandling, som alltsda kompletterar det skriftliga
forfarandet, borjar med att marknadsdomstolen lagger fram den uppfattning om
vad arendet handlar om som formats under forberedelsen. Darefter haller
rattegangsparterna sina inledningsanféranden (sakframstallning), varefter det ar
dags for bevisupptagning inklusive hoérande av vittnen. Till slut haller
rattegangsparterna sina slutpladeringar, dar syftet ar att argumentera for hur
den eventuella bevisningen i arendet och réattsfragorna borde bedémas samt hur
marknadsdomstolen borde avgdra éarendet.

Om personbevisning inte férekommer i den muntliga férhandlingen ar det i
allmanhet klokt, for att undvika onddiga upprepningar, att forfara sa att varje
rattegangspart far halla ett egentligt anforande som de andra parterna far
kommentera.

| 6vrigt galler det som ovan i avsnitt 3.6 sagts om huvudférhandling till tillampliga
delar.

5.7 Om marknadsdomstolens beslut och meddelande av det

Marknadsdomstolen kan i sitt beslut antingen vidmakthalla registermyndigheten
beslut eller upphava det helt eller delvis. Arendet kan ocksa aterforvisas till
registermyndigheten for ny handlaggning.

D& besvarsarendet handlaggs i ett skriftig forfarande meddelar
marknadsdomstolen sitt beslut utan dréjsmal efter att ledamoéternas
beslutsoverlaggning har avslutats. | arenden dar marknadsdomstolen haller
muntlig forhandling ska beslutet meddelas inom 30 dagar efter att den muntliga
forhandlingen avslutades eller om beslutet av sarskilda skal inte kan meddelas
inom denna tid, sa snart som mojligt. Beslutet kan ocksa avkunnas genast efter
beslutsoverlaggningen som féljer pa den muntliga férhandlingen.

Pa de arenden som oOverforts fran Patent- och registerstyrelsens besvarsnamnd
til marknadsdomstolen for handlaggning tillampas bestammelserna i
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forvaltningsprocesslagen men inte bestammelserna i rattegangslagen. Detta
innebar framfor allt att dverklagande av marknadsdomstolens beslut i dessa

arenden inte forutsatter att hogsta forvaltningsdomstolen meddelar
besvarstillstand.



