SFIR - Svenska Foreningen for
Industriellt Rattsskydd

REMISS: Forslag till radets forordning om éndring av forordning (EG) nr 40/94 om

gemenskapsvarumiirken

Svenska Foreningen for Industriellt Réttsskydd (SFIR) har getts mdojlighet att yttra sig over
rubricerade forslag. Foreningen konstaterar med viss uppgivenhet att den svenska
sprakversionen delvis dr svarforstaelig och pa sina stéillen vilseledande eller forvirrande. I
artikel 60.1 &r det t.ex. svart att halla reda pa alla direktdrer och insolvensforordningens
vokabuldr med likvidatorer ar frimmande och inadekvat for svensk ritt. Nar det vidare
giller bristande tillfredsstillelse med lagstiftningstekniken kan sérskilt pekas pa

utformningen av de foreslagna artiklarna 60 och 60 a.

Foreningen lagger dértill ett antal synpunkter pa de foljande dndringsforslagen:

Innehavare (Artikel 5)

SFIR kan visserligen stélla sig bakom forslaget till forenkling och dkad flexibilitet nér det
géller kravet pa innehavare av gemenskapsvarumirken och foreningen ser inte att de
foreslagna fordndringarna medfor nagra egentliga nackdelar for svenska eller andra
innehavare av gemenskapsvarumarken. Alla de viktiga landerna omfattas av de
virldsomspéannande avtalen. Men fran foreningens perspektiv och malsittningar &r det
dnda inte sa sjilvklart att reciprocitetsreglerna bor tas bort, eftersom de syftar till att
paverka ldnder som inte tillhor Parisunionen och Virldshandelsorganisationen att uppfylla
de minimikrav som foljer av avtalen. Pa det internationella planet pagér ocksé arbete for
att formd sddana lénder att infora sddana ordningar. Ur principiell synvinkel kan det dérfor
vara betdnkligt att ta bort reglerna om reciprocitet, eftersom de i praktiken bidrar till att

paskynda rattsutvecklingen i berérda lander.
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Att det i vissa fall kan vara svart att tillimpa bestimmelserna kan dé anses viga ganska létt
mot de principiella skdl som bér upp den nuvarande regleringen liksom att motsvarande
regler saknas i EGs monsterforordning. Féreningen noterar ocksa att
Varumérkeskommittén i forslaget till ny varumérkeslag (SOU 2001:26) av principiella skl

valt att uppritthélla en bestdmmelse om reciprocitet.

Granskning (Artikel 39)

Artikel 39 i EG-forordningen utformades som en kompromiss mellan medlemsstater som
forordade obligatorisk undersdkning i nationella register och stater som var helt emot att
sddan granskning skulle ske. Det kunde ocksé tyckas som en god tanke att sokande hos
OHIM skulle till rimlig kostnad kunna fa vigledning i nationella rapporter. En inbyggd
svaghet i systemet var dock att inga garantier gavs for granskning i samtliga EU-stater. Det
har ocksa blivit sé att Tyskland, Frankrike och Italien valt att std utanfor. Fragan &r om det
i langden kan forsvaras att sbkandena maste betala for nationella granskningsrapporter, nér

ingen som helst information ges om registreringssituationen i tre av de viktigaste l&nderna.

Erfarenheten visar att de rapporter som kommer fran medlemsstaterna har olika
tackningsgrad, dr olikformiga, delvis svartolkade och 6ver huvud taget av varierande
kvalitet. Rapporterna blir ddrmed av begrinsat virde for sokandens beddmning av om ett
gemenskapsvarumérke kommer att sté sig. [ praktiken krivs att sokanden pé egen hand
skaffar kompletterande information, dels for att kunna bedéma om de registreringar som
anforts verkligen utgdr ett hinder for gemenskapsmarket, dels for att fa upplysning om

huruvida det finns négra registreringar utéver dem som kommit fram i drendet.

Ju mer omfattande en sddan uppdragsgranskning gors, desto mindre vérde for sokanden
har

de nationella rapporter som ldmnas enligt art. 39. Kostnaden for dessa rapporter fran

nationella myndigheter kan sigas bli helt onyttig i de fall s6kanden later sin

uppdragsgranskning ticka samtliga medlemsstater. Och eftersom kostnaden for att

utstricka uppdragsgranskningen till gemenskapsregistret 4r mer eller mindre forsumbar, ar

ocksa motiven for att sarskilt behalla granskningen hos OHIM enligt art. 39.1 svaga.
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Nér unionen utvidgas med nya medlemsstater kan, om art. 39 behélls intakt, de
obligatoriska kostnaderna for en ansékan om gemenskapsvarumérke komma att 6ka med
632 €. En sadan kostnadsokning, som motsvarar ungefdr 60 procent av nuvarande
ansOkningsavgift, riskerar att leda till att vigen via gemenskapsvarumaérke blir for dyr for

de flesta sokande, allra helst om en uppdragsgranskning bekostas sérskilt.

Vad som kunde finnas skél att 6vervéga dr en mojlighet for sékandena att i1 sin ansokan hos
OHIM ange om, och i sé fall frin vilka medlemsstater, granskningsrapporter 6nskas. En
sadan valfrihet for sokanden maste dock forutsdtta att systemet inte blir administrativt mer
svarhanterat. Om nya kostnader eller langre handldggningstider kan befaras, anser SFIR
det vara bittre att undersokningssystemet enligt art. 39 helt avskaffas i enlighet med

Kommissionens forslag.

Foretrddare (Artikel 89)

SFIR tillstyrker forslaget.

Overklagandendmnder (Artiklarna 130 och 131)

Tillsdttning av ledamoter m.m.

Det dr forvisso onskvért att ledamdterna dr sjdlvstidndiga i forhéllande till myndigheten.
Det ar naturligtvis viktigt vid tillsdttning, men det &r 4n viktigare vid aterkallelse av
forordnanden. Man féar inte heller glomma bort att ledaméterna vid OHIM trots allt har
anstillning hos och arbetar vid myndigheten. Det kan dérfor principiellt inte stidllas samma
krav pé deras oberoende som pa domare. Det var sddana skil som en ging i tiden bidrog

till att PBR inrittades som ersittning for besvirsavdelningen.

Mot denna bakgrund anser SFIR det vara godtagbart att styrelsen, och inte radet, i
fortsdttningen skall forordna ledaméter i ndimnderna. Daremot sitter foreningen i fraga om
de befogenheter som direktoren for overklagandendmnderna skulle fa enligt artikel 131.1

(b) kan anses forenliga med den sjdlvstindighet som ledamoterna bor tillforsékras.
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Direktorens for éverklagandendmnderna stdllning
Foreningen har inga synpunkter pa direktorens stéllning.
Sammansdttning

Det ligger i sakens natur att en dverinstans (andra instans) i princip skall ha en hogre
kompetens dn en underinstans. Foreningen har inte heller nagra betinkligheter mot att
drenden avgors i utdkad sammansattning. Det kan t.ex. vara sakligt motiverat i fall av
prejudiciell betydelse (som inte ens namns uttryckligen i artikel 130.3), men kan vara mer
tveksamt i de ovriga fall som anges (t.ex. den juridiska svarighetsgraden). Den hogre
kompetensen anses normalt tillforsdkrad genom att det &r fler ledamoter 1 Overinstansen,
inte genom ett krav pa att dessa skall vara skickligare 4n ledamdterna i forsta instans.
Mojligen forhaller det sig annorlunda vid t.ex. OHIM. Men SFIRs syn ir att undantag fran
principen om att fler skall sitta i rédtten i Overinstansen bor goras endast i fall som inte
innebér ett avgdérande av sjdlva saken, t.ex. vid vissa beslut under handldggningen och vid

beslut om avskrivning.

Det kan tilldggas att eftersom nimndernas sammanséttning enligt forslaget skall folja av
tillimpningsférordningen, &r det svart att bilda sig en uppfattning om hur vil en ndmnd i
utokad sammansittning kommer att fungera. Sammansittningen borde dock enligt SFIR

uppfattning vara en sa viktig fraga att den uttdmmande reglerades i sjdlva forordningen.

I sak vore det vidare dnskvirt att den utokade sammanséttningen bestod av alla ledamoter
vid ndmnderna eller atminstone att den utdkade sammanséttningen innehaller en
representation frén samtliga ndmnder. Det kan dérfor anses otillfredsstillande om

forstarkningen endast skulle besté av direktoren for 6verklagandendmnderna.

Sammanfattningsvis framstar kommissionens forslag som bade byréakratiskt och
svartillampat. En forutséttning for att en ledamot skall fa besluta ensam é&r salunda att
avdelningen forst enhélligt skall besluta detta. Vidare ar de rekvisit som anges bade
oprecisa (t.ex. att rattsfragorna och sakfragorna fér inte vara svara) och svérbegripliga (att

sérfallet far inte vara alltfor betydande). Det ger délig forutsebarhet.
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Procedurfrigor

a) Absoluta registreringshinder (Artikel 7)

Forhallandet mellan skyddade geografiska beteckningar eller ursprungsbeteckningar och
varumdarken har delvis framstéatt som oklart. Det kunde mot den bakgrunden anses 6nskvért
med en tydlig reglering. Men den foreslagna artikel 7.1 k framstar enligt SFIRs uppfattning
som en narmast onddig och forvirrande komplettering och féreningen ifrdgasitter om den

over huvud taget behdvs med hinsyn till innehéllet i artikel 7.1 c.

Forslaget tar endast tar sikte pa det fallet att ett varumérke som begérs registrerat bestar av
eller innehéller en beteckning som ocksa har begirts skyddad som geografisk eller
ursprungsbeteckning enligt férordningen (EEG) nr 2081/92 och som senare ocksa blir
registrerad som sddan. Med andra ord skulle bestimmelsen ta sikte pa sddana geografiska
ursprungsbeteckningar som inte dr skyddade nér varumirkesansokan ges in men som
senare blir skyddade. Att sidana beteckningar har ett foretrade i forhéllande till ett sokt
varumdrke foljer av den grundléggande principen inom immaterialréitten att den som &r
forst till kvarn far forst mala, som ocksa ligger till grund for EGs varumérkesforordning, se
t.ex. artikel 8.4. Det far vidare anses framga av artikel 14 forordning (EEG) nr 2081/92 att
det inte gér att fa individuellt varumérkesskydd for vad som ansokts som en skyddad

geografisk beteckning eller en ursprungsbeteckning.

Om det skall goras en sérskild reglering av forhéllandet mellan varumérken pé ena sidan
och skyddade geografiska och ursprungsbeteckningar pa den andra, sa bor den vara

uttdmmande och innehélla foljande huvuddrag:

— Bestdmmelserna i varumirkesforordningen bor utformas sa att de bidrar till att tjdna de
syften som framgér av artikel 14 f6rordning (EEG) nr 2081/92, men inte dédrutdver
inskrdnka mojligheterna att fa registrering av tecken som anger ett geografiskt ursprung.

— I de fall ett mirke avser varor som uppfyller de krav som stdlls méste en skillnad goras
mellan dels individuella varumérken och kollektivmirken (garanti- och kontrollmérken



och kollektivmérken), dels mellan fall dir ett varumérke utgdrs av en geografisk eller en
ursprungsbeteckning och fall déir ett mirke endast innehaller ett geografiskt ursprung.

— Hinder mot registrering av (&ven) skyddade geografiska och ursprungsbeteckningar
foljer redan av artikel 7.1 ¢, dar det stadgas forbud mot registrering av mérken som endast
bestar av ndgot som visar varornas geografiska ursprung. Det kan i sammanhanget bortses
ifrdn majligheten att fa registrering efter visad anvéndning, se mal C-109/97 (Windsurfing
Chiemsee).

— Ingen bor foljaktligen genom registrering av ett individualmérke kunna fa ensamrétt till
en skyddad geografisk ursprungsbeteckning (som dessutom &r generisk till sin karaktar).
Négot hinder for tredje man att marknadsfora sina varor med angivande av ett geografiskt
ursprung blir det dock inte med hénsyn till artikel 12.

— Ingen bor heller genom registrering av ett kollektivmirke kunna fa en ensamritt till en
geografisk ursprungsangivelse som utestdnger ndgon annan som ar behorig att anvianda
beteckningen. Men det bor t.ex. inte finnas nagot hinder mot registrering av ett
kollektivmérke om alla de som &r berittigade att anvénda beteckningen ocksaé far tillgang
till det registrerade mérket. I artikel 64.2 finns ocksé ett undantag nir det géller
kollektivmérken (men inte garanti- eller kontrollméirken) frén forbudet mot registrering
enligt artikel 7.1 c. En sammanslutning som star 6ppen for alla naringsidkare i en viss
region bor t.ex. kunna fa registrering av namnet pa denna som kollektivmairke.

Det vore vidare dnskvért att en eventuell reglering av forhallandet mellan
varumérkesforordningen och forordning (EEG) nr 2081/92 innehdll ocksé de bestimmelser
om upphédvande som nu finns i férordning (EEG) nr 2081/92. I den senare férordningen,
som &r under revision, bor det darfor finnas regler om forbud mot anviandning av
geografiska och ursprungsbeteckningar som varumérke, medan reglerna om forbud mot
registrering av sddana beteckningar som varumirke och upphévande av en
varumarkesregistrering bor finnas i varumérkeslagstiftningen och saledes bl.a. i
varumérkesforordningen. Denna lagstiftningsteknik med forbud i en lag och f6rbud mot
registrering och mdjlighet till upphévande i varumirkeslagstiftningen 4r ju den som

anvinds i EGs varumaérkesritt, jfr EG:s varuméarkesdirektiv, t.ex. artikel 3.2 a.



b) Registreringshinder (Artikel 8.4)

SFIR anser det ndrmast vara sjidlvklart att inte bara réttigheter som har sin grund i nationell

ratt skall kunna utgora hinder.

d) Ingivande av ansokan (Artikel 25)

SFIR stoder den foreslagna ordningen 1 artikel 25.3. Mojligheten att géra den nationella
ansOkningsdagen prioritetsgrundande ocksa efter tvdmanadersfristen borde dock

Overvigas, eftersom det &r myndigheten och inte sokanden som fororsakat skadan.

e) Avdelad ansokan och registrering (Artiklarna 44 a och 48 a)

SFIR stoder forslaget.

f) Omprovning av beslut ... (Artiklarna 60 och 60 a)

SFIR har inga invdndningar mot bestimmelserna i sak, sérskilt som @ndringen i
tvapartsfallet dr beroende av samtycke. Men de ér otillfredsstéillande till sin utformning,
sarskilt som rittsfoljderna ar beroende av vad OHIM faktiskt gor inom en viss tid.

Mojligen skall tidsfristerna som anges i artikel 60 a anses bli styrande for artikel 60.

g) Aterkallande av beslut Artikel 77 a

Den foreslagna artikel 77 a omfattar enligt sin lydelse alla sakfel som strider mot
forordningen och saledes dven upphivande av registreringar. Med hénsyn till de
rattsverkningar upphévande av en registrering kan ha for innehavaren finner SFIR det
principiellt tveksamt om OHIM bor fé fatta sddana beslut, &ven med beaktande av att felet
skall var uppenbart. Till detta kommer att den foreslagna bestimmelsen framstar som
ytterst svartillampad, eftersom det skall goras en proportionalitetsbedomning. Féreningen
anser darfor att OHIMs mojligheter att dndra ett beslut bor inskrdnka sig till rattelser av

rena felskrivningar.



J) Fortsatt behandling (Artikel 78 a)

Foreningen vilkomnar moéjligheten till dterupptagande, oavsett att monsterférordningen

inte innehaller ndgon sddan mojlighet.

n) Beslut om invindning eller annullering (Artiklarna 127 och 129)

SFIR har inga invindningar mot det forenklade forfarandet, men vill framhalla att

juridiska beslut, som hér dr fraga om, bor fattas av jurister.

Avagifter (Artikel 140)

Foreningen vilkomnar borttagandet av avgifter, som inte ger byrdn nagra inkomster.

Detta yttrande har utarbetats av patentrattsrad Per Carlson, chefsjurist Per Holmstrand,
professor Marianne Levin och direktdr Bertil Stromberg. Det har diskuterats vid SFIRs
styrelsemote den 10 mars 2003. Det expedieras av foreningens sekreterare, advokat

Katarina Strémholm.

Stockholm den 13 mars 2003

Katarina Stromholm



