Artikel i BrandNews 6-2015 av Ulla Wennermark

Nu ar det "nya” EU-varumairket har!

Den 23 mars trader omfattande andringar i férordningen om gemenskapsvarumarken ikraft.
Samtidigt med att forordningen om gemenskapsvarumarken dndras, dndras ocksa
genomforandeférordningen. Avgiftsférordningen upphavs och ersatts av ett annex till forordningen.
Vissa bestammelser, som kraver ytterligare genomférandebestammelser, trader forst ikraft den 1
oktober 2017.

Pa liknande satt andras dven varumarkesdirektivet. Kraven pa harmoniseringen av de nationella
lagarna 6kar markant. Den allra viktigaste bestammelsen ar formodligen kravet att det nationellt ska
finnas administrativa invandnings- och annulleringssystem. Implementeringstiden for de
administrativa annulleringssystemen kan vara upp till 7 &r, men de andra dndringarna, inklusive de
administrativa invdndningssystemen ska vara pa plats inom tre ar.

| denna artikel behandlas nagra av de viktigaste dndringarna i EU:s varumarkesférordning enligt
EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om
andring av radets férordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumarken och av kommissionens
forordning (EG) nr 2868/95 om genomférande av radets férordning (EG) nr 40/94 om
gemenskapsvarumarke samt om upphéavande av kommissionens forordning (EG) nr 2869/95 om de
avgifter som skall betalas till Byran fér harmonisering inom den inre marknaden (varumarken,
monster och modeller).

Bakgrund

Andringsarbetet inleddes genom att Max Planck-institutet fick i uppdrag att géra en genomsyn av det
europeiska varumarkessystemet. Institutets rapport kom 2011. Efter manga politiska forhandlingar
och manglingar i "triologen”, dvs EU:s parlament, kommission och radet, genomférs nu dndringarna.
Tyvarr skiljer det sig at fran Max Plancks rekommendationer nar det géller flera viktiga juridiska
fragor.

Namn och administration

Politiskt intressant har varit andringar som att OHIM nu kommer att heta Europeiska Unionens
immaterialrattsmyndighet ("European Union Intellectual Property Office”). Forkortningen blir EUIPO.
Detta maste ha varit en het potatis, speciellt for Tyskland, som sedan lange har den europeiska
patentmyndigheten EPO. EPO kommer ocksa att vara myndigheten dar man ansoker om EU-patent.
Vad mande Tyskland ha fatt som kompensation?

Fornuftigt och logiskt ar det att gemenskapsvarumarket officiellt kommer att heta ”Europeiska
Unionens varumarke” — EU-varumaérket. Pa engelska dndras CTM till EUTM.



EU far ett starkare grepp om EUIPO och dess stora dverskott. Samarbetet mellan EUIPO och de
nationella myndigheterna regleras nu ingaende i férordningen.

Forordningen har moderniserats och dven fortydligats i vissa avseenden. Inlamning av EU-
varumarken via nationella myndigheter ar t ex inte langre mojligt. Viktiga principer fran EU-
domstolen aterfinns nu i premisserna. En viktig férandring ar att det blir battre mojligheter att agera i
relation till piratkopior.

Nytt &r ocksa att norska och isldndska jurister kan vara ombud vid EUIPO (OHIM). Nér direktivet ar
genomfort ska detta dven galla de nationella myndigheterna, d.v.s. norrman kommer i framtiden att
ha ratt att representera sina egna kunder ocksa i Sverige.

En hel del bestammelser som tidigare har funnits i genomférandeforordningen eller i férordningen
om processordningen for dverklagandendmnderna finns nu i varumarkesférordningen. Detta géller
t ex bestammelsen som fastslar att man kan komma med ett motyrkande om motparten éverklagar.

Kontrollmdrken

Den reviderade forordningen dppnar upp for registrering av en helt ny typ av marken,
kontrollmarken. Detta innebdr att en kontrollinstitution eller organisation nu kan skydda sitt marke.
Detta kan bli ett viktigt skydd for t ex certifieringen av ekologiska varor.

Bestammelserna angaende kontrollméarkena trader emellertid forst ikraft den 1 oktober2017.

Prioritet

Det ska observeras att prioritetskrav i framtiden maste géras redan i och med ansdkan och inte som
nu upp till tvd manader efter inlamnandet (artikel 30). Denna bestammelse trader dock forst ikraft
den 1 oktober 2017.

Varu- och tjdnsteklasser

Tre-klassystemet 6verges - man betalar i framtiden ans6knings-/férnyelseavgift per varu- och
tjansteklass (artikel 26(2)). Priset blir 850 EUR for ansdkan i en klass, férutsatt att man inldamnar
elektroniskt, annars 1000 EUR. For ytterligare en klass ar kostnaden 50 EUR och darefter 150 EUR per
klass.

Fornyelser kommer att kosta detsamma som en ansdkan, inklusive samma klassavgifter som for en
ansokan.

Detta ar positivt eftersom det, i alla fall i viss utstrackning, kan bidra till en minskning av onédigt
breda ansdkningar/registreringar. Om ett foretag 6nskar ett treklasskydd ar det fordelaktigt att
ansoka innan de nya bestammelserna trader ikraft.

| framtiden far man bara de facto skydd, dvs skydd utifran en tolkning av varu-
/tjanstebenamningarna i bokstavlig mening.



Det ar viktigt att observera att de EU-varumarken som lamnades in fore EU-domstolens
forhandsavgorande i IP TRANSLATOR-domen (C-307/10), samt fore OHIM:s presidents
kommunikation kom, dvs innan den 22 juni 2012, och som tacker klassrubriker, har en sarstallning.
Innehavarna av sddana marken har i en sexmanadersperiod mojlighet att upplysa om intentionen var
att soka skydd for andra varor/tjanster an de som omfattas av klassrubriken i bokstavlig mening. De
varor/tjanster som man gor ansprak pa att skydda, maste ha varit del av den alfabetiska listan som
var aktuell enligt den edition av Nice-klassificeringen, som gallde nar ansékan gavs in. Om
innehavaren inte agerar kommer registreringen fortsattningsvis att endast omfatta de varor/ tjanster
som omfattas av klassrubriken i bokstavlig mening.

Om man andrar en varuforteckning som bar klassrubriken sa att den omfattar mer an en
bokstavstolkning, kan man agera mot de som darefter borjar anvanda ett varumarke som ar i konflikt
med den “utvidgade forteckningen”. Man kan emellertid inte agera i relation till de som startade att
anvanda ett liknande varumarke innan dndringen gjorts, om anvandningen inte var i strid med
varuférteckningens bokstavliga mening. Situationen dr densamma om man vill géra invdndning emot
eller anséka om annullering av ett senare varumarke. Det finns en rad begransningar och
bestammelser som galler for rattighetsinnehavarna. Dessa kommer givetvis att galla for den som
andrar varuforteckningen nar andringarna i férordningen har tratt ikraft.

Nar det géller andringar i registret som sker innan den reviderade férordningen tratt ikraft ar
situationen inte klar. Min rekommendation ar darfor att innehavarna omgaende sétter sig
tillsammans med sina ombud och gar igenom eventuella klassrubriker och ldmnar in en begdran om
andring innan den 23 mars.

De nationella myndigheterna maste ocksa ratta sig efter Nice-klassificeringen och EU-domstolens
praxis. Domstolens uttalanden i IP TRANSLATOR-domen ska dven galla nationellt, dvs
varuférteckningen ska vara tydlig och precis. Om man anvander generella varubendmningar sa anses
de endast omfatta benamningen i bokstavlig mening. Enligt premissen till direktivet sa ska de
nationella myndigheterna gemensamt gora en lista som visar den administrativa praxisen nar det
géller klassificering.

Som bekant finns redan ”Allmant meddelande om gemensam praxis for godkdannande av
klassificeringstermer” med de 11 icke-acceptabla termerna (daterad 20 februari 2014). Antalet
termer kan givetvis komma att utvidgas, sa den generella rekommendationen maste vara att alltid
komplettera generella termer med det man verkligen avser att anvdanda market for. Det kan ndmnas
att det nyligen kom en dom fran tribunalen enligt vilken “apparater for atergivning av ljud och bilder”
inte var acceptabel, trots att denna term inte var med bland de termer som ansags icke-acceptabla

enligt meddelandet.



Absoluta hinder — grafisk dtergivning

Ett varumarke kan i framtiden aterges pa alla tdnkbara satt med hjalp av all tillganglig teknik,
forutsatt att atergivningen ar:

- Kklar,

- precis,

- fullstandig i sig sjalv,
- lattillganglig,

- tydlig,

- bestandig

- objektiv

(se C-273/00 Sieckmann).

Kravet pa grafisk atergivning forsvinner. Nytt ar ocksa att “ljud” och "farger” uttryckligen namns som
exempel pa varumarken. Detta avspeglar den praxis som géller sedan en lang tid tillbaka. For att
myndigheten ska fa tid att definiera vilka krav som ska uppstallas i framtiden trader dessa andringar
forst ikraft den 1 oktober 2017.

OHIM accepterar som bekant ljudmarken genom att varumarket aterges med hjalp av en ljudfil,
vilket ocksa ar mycket mer precist 4n nagon form av grafisk avbildning. | detta sammanhang kan man
fraga sig om domstolens vardering i Shield mark-domen (C-283/01), da de nio forsta noterna i ”Fir
Elise” i sin tid ansags registrerbara, kommer att sta fast.

Nar det géller doftmarken kan inte nagot forvantas att vara dndrat. Har far man rakna med att
Sieckmann-domen alltjamt galler, dvs att ett doftmarke svarligen kan uppfylla kravet pa klar, precis,
fullstandig i sig sjalv, lattillganglig, tydlig, bestandig och objektiv atergivning. Detta géller i alla fall
med dagens teknik.

Absoluta hinder — ursprungsbeteckningar

Forbudet mot registrering av skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar utvidgas
till att omfatta alla typer av varor. Bestimmelserna ar inte langre begransade till jordbruksprodukter
och livsmedel, utan kan ocksa omfatta andra typer av produkter som industriprodukter. For
narvarande finns det emellertid inte nagot harmoniserat skydd fér industriprodukter inom EU.
Situationen kan dock komma att dndras eftersom EU-kommissionen har lagt fram en gronbok om en
moijlig utvidgning av EU:s skydd for geografiska ursprungsbeteckningar till just sddana produkter.

Dessutom ges skydd for traditionella uttryck for vin. Liknande skydd ges till garanterade traditionella
specialiteter och for plantarter (vaxtféradlarratt), som alla nu namns under de absoluta
registreringshindren.



Absoluta hinder — form ger varan ett betydande vdrde

Nar det galler forbudet mot varumarken “vars form ger varan ett betydande varde”, foreslog Max
Planck att denna bestammelse skulle utga. Tyvarr valde lagstiftarna att behalla bestammelsen, och
t.0.m. att utvidga den, sa att den nu omfattar “kdnnetecken som endast bestar av en form eller
annan egenskap som ger varan ett betydande varde”.

Ar det rimligt att en beslutande myndighet ska virdera ndgot som &r s& subjektivt? Resultatet kan
endast bli att designikonerna inte kan fa evigt skydd medan samre design — eller design som pa
ansokningstidpunkten inte uppfattas kunna ge ett betydande varde — kan fa evigt varumarkesskydd.
Detta ar i konflikt med det utékade skydd som banbrytande design kan fa genom upphovsratten.
Upphovsratten ar bara mycket svarare att anvanda an varumarkesratten. Det verkar vara dags att
Overvaga inférandet av ett EU-system med registrering av upphovsratter, sa att tvisterna om dessa
blir enklare och billigare for upphovsmannen.

Absoluta hinder — varans art eller tekniskt resultat

Pa samma satt har bestimmelserna angaende att en form som f6ljer av varans art eller en form som
kravs for att uppna ett tekniskt resultat inte far registreras utvidgats till att ocksd omfatta
”kannetecken som endast bestar av en form eller annan egenskap som féljer av varans art / som
kravs for att uppna ett tekniskt resultat”. Vad ar tanken bakom denna dndring? EUIPO har just sagt
att “funktionella” méarken (sasom farger och ljud) nu dr underlagda samma férbud mot registrering
som formmarken. Tanken lar ocksa vara att kunna stoppa “andra egenskaper” som vi inte har
kdnnedom om idag — som det inte finns teknik till att precisera, kanske t.ex. dofter. Det ar salunda
mojligt att ndringarna kommer att forsvara registreringen av otraditionella varumarken.

Disclaimers férsvinner

En annan andring ar att EUIPO inte langre kan satta som villkor for registrering att sokanden avstar
fran ensamratt till en bestandsdel, som kan féranleda ovisshet om varumarkets skyddsomfang.
Reglerna i genomférandeforordningen enligt vilken s6kanden kan fransaga sig ensamratten till en del
av méarket som inte har sarskiljningsférmaga, och anteckningar om detta i registret, utgar ocksa, dvs
hela disclaimersystemet avskaffas.

Max Planck hade i och for sig foreslagit att bestdammelsen skulle bort, sakert paverkad av avsaknaden
av disclaimers i det tyska varumarkessystemet. Samtidigt hade Max Planck emellertid foreslagit att
den skulle ersattas av en bestammelse i forordningens premisser enligt vilken ett beslut om
forvaxlingsbarhet inte kan baseras pa ett element som inte i sig sjalv kan registreras som varumarke.
Detta skulle ha varit en vdlkommen premiss ndr man téanker pa att Tribunalen under de senaste aren
har gett ett mycket brett skydd for beskrivande ordelement. Tyvarr finns inte den av Max Planck
foreslagna premissen med i forslaget till ny férordning.



Som bekant har disclaimerbestammelsen i férordningen sallan tillampats. Jamfort med situationen
som rader pa de nationella marknaderna ar det emellertid i ett system med 23 sprak svart att veta
vad som &r skyddsvart respektive beskrivande/saknar sarskiljnngsférmaga. Det ar darfor en utbredd
uppfattning bland de mest erfarna juristerna hos OHIM att en disclaimer ar det basta redskapet som
finns till hands nar det galler problemet med beskrivande ord, och att man darfér istéllet borde ha
utrett hur man kunde infora ett effektivt disclaimersystem. Det dr beklagligt att man tagit bort
disclaimerbestammelserna. Kvar finns dock mojligheten att komplettera en ansékan med en
anteckning om vad man skyddar i beskrivningen (en positiv forklaring) av market.

Anmdrkningar fran tredje man

Anmarkningar fran tredje man (observations) kan lamnas in fram till invandningsperiodens slut. Om
det har kommit in en invandning kan man framstalla anmarkningar fram till dess att ett slutligt beslut
har fattats i invandningsarendet.

Det star nu uttryckligen i forordningen att myndigheten ocksa pa eget initiativ kan ateruppta
undersokningen av absoluta hinder fram till dess att varumarket har registrerats. Detta kan
forhoppningsvis leda till att myndigheten blir mer villig att se 6ver registrerbarhetsvarderingen nar
man upptacker att man kan ha gjort ett fel i sin bedomning.

Relativa hinder

Forundersokningar i EUIPO:s register eller de nationella registren maste bestéllas och betalas. De
flesta kommer sdkert istdllet att anvdanda det fina, 6ppna soksystemet TMview, som nu innehaller
34,5 miljoner varumarken fran flertalet viktiga marknader pa vérldsplan. Innehavare av EU-
varumarken kommer fortfarande att fa meddelanden om senare EU-varumarken.

Som relativa hinder anges nu explicit skydd for ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar,
dvs invandningssystemet kan anvandas om myndigheten inte ex officio uppmarksammar sadana
hinder.

Invandningsavgiften satts ner till 320 EUR. Avgiften for en annulleringsansdkan och ett 6verklagande
reduceras ocksa.

Nar det galler internationella registreringar som designerar EUIPO ar invandningsperioden
fortfarande tre manader. Det ar dock viktigt att observera att perioden i framtiden borjar redan en
manad efter att méarket har kungjorts, och inte som nu sex manader efter att det kungjorts.

Begrdinsningar i varumdrkesrditten

En varumarkesinnehavare kan i framtiden, liksom idag, inte anvdanda sin ratt i relation till tredje man
som anvander sitt eget personnamn i enlighet med god marknadsféringssed. Tredje man kan
emellertid inte som nu varja sig genom att hanvisa till att det ar hens foretagsnamn.



Man far liksom tidigare anvdanda annans varumarke for att beskriva en egenskap eller ett geografiskt
ursprung etc. | framtiden galler detta ocksa anvandning av ett icke sarskiljande varumarke.

| jsmforande reklam far man anvanda annans varumarke for andamalet att identifiera eller hanvisa
till dennes varor eller tjanster. Detta bor dock inte innebédra en andring i praxis eftersom jamforande
reklam alltid maste vara legitim.

“Agentvarumdérken”

Om en agent registrerar markesinnehavarens varumarke har sistnamnde i framtiden mojligheten att
ansoka om att f& varumarkesregistreringen 6verford pa sig hos EUIPO. Den rattmatige
markesinnehavaren behover sdlunda inte langre ga till domstol for att uppna denna férdel.

Varumdrkesférfalskade varor/ piratkopior
Nar det galler varumarkesforfalskade varor/piratkopior 6kar maéjligheterna att stoppa transitgods.

For varor som infors fran lander utanfér EU och som inte satts pa EU-marknaden utan endast ar i
transit, ar det den som &r ansvarig for varorna som maste dokumentera att de inte innebar
varumarkesintrang i det land vartill de dr pa vag. En innehavare av ett registrerat EU-varumarke har
annars ratt att forhindra att tredje man utan tillstand for in varor i EU som bar ett varumarke som
huvudsakligen ar identiskt med méarkesinnehavarens, dven om varorna inte ar planerade att sdljas pa
EU:s marknad. Forbudet galler daven vid t ex tillfallig lagring i frizoner.

Dessutom har innehavaren av en registrerad varumarkesratt mojlighet att fa till férbud mot
forberedande atgarder i samband med varumaérkesintrang, sasom anvandande av varumarket pa
emballage eller etiketter. Att utbjuda emballage och etiketter till forsaljning samt att lagerhalla,
importera och exportera emballage eller etiketter med varumarket ar ocksa i strid med
markesinnehavarens rattigheter.

Myndighetens fel och egna fel

Enligt ett beslut fran Storndmnden (R 323/2008-G BEHAVIOURAL INDEXING) kan inte OHIM:s forsta
instans aterkalla ett beslut om det har 6verklagats, utan endast korrigera i ex parte drenden. |
konsekvens med detta utgar artikel 62.

EUIPO:s forsta instans far emellertid ratt att aterkalla ett 6verklagat beslut inter partes efter att
parterna har horts, dven om det har overklagats, om det handlar om ett uppenbart fel i beslutet.
EUIPO:s forsta instans far ocksa majligheter att korrigera tekniska fel som den gjort vid registreringen
av ett varumarke eller vid offentliggérandet av registreringen. Tiden for EUIPO att korrigera
uppenbara fel har férlangts fran 6 manader till 1 ar sa att ocksa sent upptackta fel kan korrigeras.



Det bor understrykas att det blir lika viktigt att 6verklaga som idag. Om inte beslutet har korrigerats
pa det satt man onskar innan fristen for att 6verklaga har gatt ut férlorar man sin chans till andring.
Om o6verklagandet blir onddigt, pga att forsta instans aterkallar beslutet, aterbetalas avgiften for
overklagandet.

En annan nyhet ar att reglerna angaende vidarebehandling ocksa kan anvandas i
invandningsarenden. De kan t ex anvandas i samband med att man blivit ombedd att dokumentera
att anvandningstvanget ar uppfyllt eller kommer for sent med en svarsskrift.

Registret, elektroniskt

Upplysningarna i varumarkesregistret ska vara arkiverade elektroniskt for all framtid. Man ska
emellertid vara uppmarksam pa att av parterna inlamnade dokument i pappersformat destrueras
efter en period, som kommer att bestdmmas av verkstallande direktéren. Om de inte finns
tillgangliga elektroniskt maste dokumenten behallas i minst 5 hela ar efter det ar da ansdkan forfoll
eller togs tillbaka eller registreringen upphorde att galla.

Myndighetens organisation

Mycket av gallande praxis kodifieras genom de nya regelverken och rollerna vid EUIPO blir tydligare
fordelade och reglerade. EU:s centrala administration far mer inflytande. OHIM:s styrelse
(Administrative Board) ersatts av en “Management Board”, pa svenska kallad ”styrelse”. | den nya
utformningen har kommissionen tva representanter (tidigare en) och EU:s parlament far ocksa en
representant (tidigare ingen).

Overklagandeniamndernas organisation férblir densamma som tidigare. Overklagandendmndernas
president, Theophile Margellos, kallas salunda fortfarande president, pa svenska kallad "direktor”.
Antonio Campinos ar ddaremot inte langre president vid EUIPO, utan verkstéallande direktor (Executive
Director).

Procedurerna for att atervalja den verkstéallande direktéren, presidenten for
overklagandenamnderna samt dess ordférande och medlemmar férenklas, vilket gér att de normalt
kommer att ha foretrade till sina poster vid mandatperiodernas slut. Orsaken till denna dndring ar
sannolikt att det tidigare valsystemet var mycket resurskravande. Ordférandena samt medlemmarna
kan atervaljas obegransat antal ganger. Verkstéallande direktéren och presidenten for
overklagandendamnderna kan emellertid som nu endast atervéljas en gang, dvs maxtiden blir tio ar.

Man maste rdkna med att det nya systemet kommer att géra organisationen dnnu mera statisk an
idag, vilket inte sager lite. Under mina tio ar som medlem av 6verklagandendmnderna var jag den
enda som valde att [amna mitt arbete, bortsett fran en som valde att ga i pension.

En intressant nyskapelse ar att den verkstallande direktéren kan referera juridiska fragor till
storndmnden. Det fastslas ocksa att stornamndens beslut och svar pa fragor stéllda av verkstallande
direktoren ska vara bindande for hela EUIPO. Denna mdjlighet bor ombud vara uppmaéarksamma pa,
om de ar missndjda med ett forelaggande fran forsta instans.



Medling

Overklagandenamndernas medlingssystem skrivs in i férordningen i form av ritten att inratta ett
"medlingsinstitut”. En valkommen nyhet i detta sammanhang ar att man kan begara medling pa
vilket stadium som helst, dvs inte bara vid 6verklagandenamnderna. Det behoéver inte ens finnas en
tvist vid EUIPO. Alla konflikter i relation till EU-varumarket och EU-design kan sdlunda behandlas i
medlingssystemet.

Nytt &r ocksa att medlare som inte arbetar hos OHIM kan finnas med pa listan éver medlare. Fragan
ar vem som ska betala for medlarna som inte &r anstéllda av OHIM. Formodligen blir det en fraga
som parterna och den privata medlaren far reda ut.

Samarbetet med de nationella myndigheterna

Samarbetet med de nationella myndigheterna kodifieras i den reviderade férordningen.
Samarbetsprojekten (jamfor ”co-operation fund”) med de nationella myndigheterna far maximalt
utgora 15 procent av EUPTO:s intdkter. Man kan forvanta fler intressanta och nyttiga
harmoniseringsprojekt.

Fem procent av EUPTO:s intdkter ska 6verforas till de nationella myndigheterna. Om EUPTO far ett
stort overskott kan procenten hdjas till tio procent.

Avslutning

Flera mal med revisionen av regelverket har uppnatts:

— battre mojligheter att agera i relation till varumarkesforfalskade varor
— battre spegla praxis

— battre kontroll 6ver EUIPO:s finanser

— reglering av samarbetet mellan OHIM och de nationella myndigheterna

Daremot kan man beklaga att flera av de juridiska fragorna inte har fatt mycket utrymme i det
forberedande arbetet, utan har fatt sta i skymundan for politiskt intressanta fragor, som t ex
namnbytena.

Det ar ocksa mycket tveksamt om systemet har blivit mer forutsagbart, jamfor t ex de
okonventionella varumarkena, och avsaknaden av reglering av skyddsomfanget for markesdelar som
inte i sig ar registrerbara. Nar det géller att systemet ska bli snabbare far man nog rakna med att det
inledningsvis istallet kommer att bli mer langsamt. EUIPO maste lagga om manga av sina rutiner och
dessutom far myndigheten extra arbete, t ex i samband med 6-manadersfonstret, for att precisera
varuforteckningarna.

Slutligen ska understrykas att andringarna i forordningarna ar sa omfattande att man i alla
situationer maste kontrollera att inget har dndrats — ocksa for att hitta nya mojligheter.



