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Svenska Foreningen for Immaterialratt (SFIR) har genom remiss den 28 mars 2013 inbjudits
att avge yttrande 6éver kommissionens forslag till andringar i EU:s varumarkessystem. SFIR
onskar framfora foljande.

Sammanfattning

Kommissionens forslag syftar till en ytterligare harmonisering av medlemsstaternas
varumarkesratt genom ett nytt direktiv, som ar avsett att ersatta det befintliga
varumarkesdirektivet (2008/95/EG) och motsvarande regler i férordningen om
gemenskapsvarumarken (207/2009). Direktivforslaget innehaller vissa nya regler avseende
materiell varumarkesratt och dven regler som skulle medféra vissa forandringar av
forfarandet hos PRV.

Dessutom foreslar kommissionen vissa nya materiella regler och férfaranderegler i
forordningen om gemenskapsvarumarken.

SFIR vdlkomnar en dkad harmonisering mellan medlemsldandernas varumarkeslagar i Europa.
Pa ett sa handelsrelaterat omrade kan 6kad tillnarmning i princip bara vara av godo. Det
innebar ocksa att foreningen kan stéda genomférandet av harmoniserande lagandringar
under férutsdttning att konsekvenserna for svensk ratt i varje fall inte leder till férsamringar
av radande rattslage.

SFIR kommenterar i det féljande sddana delar av férslagen som féreningen ansett sarskilt
varda att lyfta fram. Det géller for det forsta en del sddant som féreningen finner skal for
Sverige att stdda, bland annat eftersom det finns fordelar med att anpassa det nationella
ansokningsférfarandet i medlemsstaterna till hur ansékningsférfarandet sker hos OHIM. Det
galler for det andra nagra regler som SFIR anser att Sverige bor motsétta sig. Ariklarna
kommenteras i nummerordning.
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Kommentarer till direktivférslaget

Artikel 4.6 (férvdrv av sdrskiljningsférmaga)

Kommissionen foreslar att medlemsstaternas ska fa ha regler som tillater
varumarkesregistrering dven i sadana fall nar varumarkets sarskiljningsférméaga har
forvarvats efter ansékningsdagen men fore registreringsdagen, dvs. en fakultativ
bestammelse.

Nuvarande direktivbestdimmelse (artikel 3.3 in fine) mojliggdr for medlemsstaterna att ha
regler som innebar att dven sarskiljningsférmaga som forvarvats efter registreringsdagen ska
beaktas (se nuvarande lydelse: "En medlemsstat far dessutom besluta att denna
bestammelse ska galla dven da sarskiljningsformagan har forvarvats efter tidpunkten fér
registreringsansdkan eller tidpunkten for registreringen.”). Den ordning som giller i Sverige
innebar att utredning om ett varumarkets forvarvade sarskiljningsférmaga efter
registreringsdatumet kan aberopas i ett invandningsforfarande bade hos PRV och — efter
PRV:s prévning — dven i Patentbesvarsratten.

Infor tillkomsten av varumarkeslagen och dndringarna i firmalagen behandlades fragan
utforligt i lagférarbetena, se SOU 2001:26 s. 217 f. och prop. 2009/1 s. 159-163. Medan
Varumarkeskommittén ansett att bade principiella och praktiska skdl emot att dven
anvandning som dgt rum efter tidpunkten fér ansékan skall beaktas, stannade regeringen vid
att det var rimligt och dnskat av tunga remissinstanser att ocksa senare inarbetning skulle
beaktas. Regeringen fann ar 2009 inte tillrdckliga skal for att inféra en regel om att endast
anvandning som har dgt rum fram till ansékningsdagen far beaktas vid bedémningen av om
ett varumarke har férvarvat sarskiljningsformaga. Det ar ocksa tveksamt om det senare kan
anses ha framkommit beaktansvarda negativa konsekvenser av gillande ordning.

For Varumarkeskommittén var ett principiellt skdl som framférts mot senare forvarv av
sarskiljningsformaga att en innehavare som far tillgodorékna sig anvandning efter
ansokningsdagen far ensamratt till market under en tid da market inte uppfyllde
férutsattningarna for varumarkesskydd, eftersom ensamrétten i kraft av registreringen galler
fradn ansokningsdagen. Ett annat var att innehavaren far en férdel i forhallande till
innehavare av dldre ensamratter, eftersom dessa bedéms med utgangspunkt i det skydd de
hade vid tidpunkten fér ansékan om registrering av det yngre mérket; ndgot som visar sig
sarskilt tydligt i fall dar en invdndare aberopar ett dldre inarbetat kinnetecken.

Det star klart fér foreningen att en ordning som endast tar hansyn till anvéandning fram till
ansokningsdagen innebdr en mer konsekvent likabehandling av registrerade respektive
inarbetade ensamratter sa att inarbetning star mot inarbetning vid ansékningstidpunkten.
Detta vore saledes den logiska standpunkten. Men finns samtidigt en viss processekonomi i
den gallande ordningen. Det géller inte bara med hansyn till att fa andringar dr ekonomiskt



SFIR

Svenska Féreningen for Immaterialriitt

for anvandarna. Men det finns ocksa ekonomiska argument i att inarbetningen kan fortga
medan ans6kningen sa att sdga hanger, och det férefaller tveksamt om nagra rattsforluster
pa grund av den géllande ordningen har belagts, samtidigt som sdékanden ska tvingas gora
om sin ansékan.

SFIR har inledningsvis framhallit att det i ljuset av en ndrmare och mer effektiv
harmonisering kan finnas skal att gora lagandringar, som inte innehaller nagra andra
negativa konsekvenser an att alla férandringar kan upplevas som negativa som sadana. Den
héar aktuella bestammelsen ar fakultativ. Det finns saledes viss sannolikhet for att olika regler
kommer fortsatta att gélla i medlemsstaterna, med de nackdelar det innebéar for ett
valfungerande europeiskt varumarkessystem. Men just det férhallandet utgor tills vidare
ocksa ett gott skal for en bibehallen ordning. Synen i medlemslanderna pa rattsforvarv
genom inarbetning och ddarmed invandning pa grund av inarbetning ar olika. Men synsatten
ar ocksa olika pa troskelvarden fér inarbetning som motiverar sarskiljningsférmaga att varje
EU-harmonisering pa den punkten forefaller utesluten under 6verskadlig tid. Men ocksa mot
den bakgrunden har SFIR inte nagra starka preferenser for att infora dandrade férutsattningar
for vid vilken tidpunkt ett varumarke ska anses ha forvarvat sarskiljningsformaga.

Artikel 10.2 a (varumdrkets funktioner vid intrangsbedémning)

Kommissionen foreslar i artikel 10.2 a ett tillagg i férhallande till nuvarande ordalydelse i
motsvarande bestammelse. | dag anges bland annat att ensamratten till ett varumarke
innebdr att innehavaren ska kunna hindra annan fran att anvanda ett kdnnetecken som &ar
identiskt med varumarket fér varor eller tjanster av samma slag (s.k. dubbel identitet).
Forslaget innebar ett uttryckligt krav pa att anvdndningen av kdnnetecknet paverkar, eller ar
dmnad att paverka, en enda av varumarkets funktioner, dvs. funktionen att garantera
varornas eller tjansternas ursprung.

Det kan ifragasattas om forslaget innebar en fullstandig kodifiering av EU-domstolens
rattspraxis. Visserligen finns exempel i domstolens praxis dar det anges att nagon av flera
alternativa funktioner kan beaktas, dvs. “ndr anvandningen kan skada nagon av varumarkets
funktioner” (mal C-323/09; Interflora, domslutet punkt 1): varumarkets
ursprungsangivelsefunktion, reklamfunktion och investeringsfunktion. Men den osdkerhet
som uppkommit betraffande identifikationen av varumarkets rattsliga funktioner och deras
rattsliga effekter l6ses inte genom det foreslagna tillagget, som snarast skapar det
vilseledande intrycket av att endast en av funktionerna kunde beaktas vid en
intrangsbeddmning. Enligt SFIR:s mening bor utgangspunkten fér den aktuella
bestammelsen alltjdmt vara att det vid fall av “dubbel identitet” behéver ingen
forvaxlingsbedoémning goras, dvs. det foreligger ett slags presumtion for att ensamratten
krdnks. Annars har den delen av artikel 10.2 ingen egen betydelse och kunde utga. SFIR
forordar darfor att Sverige driver linjen att direktivtexten i denna del kvarstar oférandrad.
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Om nagon eller ndgra av varumarkets funktioner ska ndamnas i direktivet kan det lampligen
ske genom ett uttalande i ingressen till direktivet — och med ett klargérande att det hela
tiden sker en utveckling genom rattstillampningen.

Artikel 10.5 (transitvaror)

Kommissionen foreslar en ny regel som innebar att varumarkeshavaren ska kunna hindra att
tredje man transporterar varor —som ar markta med varumarkeshavarens varumarke utan
dennes samtycke — inom en medlemsstat, utan att satta varorna pa marknaden i
medlemsstaten (transitvaror).

SFIR:s standpunkt &r att en sadan ny regel dr andamalsenlig och skulle utgora ett ytterligare
verktyg for att férhindra varumarkesforfaiskade och piratkopierade varor.

Artikel 22.3 och artikel 27 (formkrav vid éverldtelse av varumdrkesregistreringar och
varumdrkesansékningar)

Kommissionen foreslar att ett formkrav ska galla vid 6verlatelse av varumarkesregistreringar
och varumarkesansokningar. (Motsvarande formkrav finns redan avseende
gemenskapsvarumadrken, enligt artiklarna 17.3 och 24 i férordningen om
gemenskapsvarumarken.)

Nagot sadant krav finns inte i gdllande svensk varumarkesratt. Enligt svensk ratt finns det
inte heller formkrav avseende 6verlatelser avimmaterialratter i 6vrigt. Som bekant ar det
endast ett fatal transaktioner som enligt svensk ratt kraver skriftform. Men inte heller
exempelvis dansk, finsk eller tysk ratt staller upp formkrav for immaterialrattséverlatelser.
SFIR ser inte att det skulle gagna affarslivet — och inte nagot skal i 6vrigt for — att infora ett
formkrav for overlatelser av nationella varumarkesregistreringar och
varumarkesansgkningar. Vidare synes det inte heller finnas nagra éverviagande vinster med
att 6verlatelser av svenska varumarken behandias pa samma satt som overlatelser av
gemenskapsvarumarken. Aven om i praktiken alla viktigare éverlatelser ar i skriftform, kan
det ligga en stérre trygghet for sma och medelstora svenska foretag att ocksa
varumarkesoverlatelser féljer de allmanna svenska reglerna, dvs. utan formkrav.

Artikel 26 (licenstagares intrangstalan)

Enligt forslagets artikel 26.3 far en licenstagare vacka en intrangstalan endast om
varumarkeshavaren (licensgivaren) samtycker till detta. Vidare anges att en exklusiv
licenstagare far vacka en intrangstalan om varumarkeshavaren inte vicker en sddan talan
inom en viss angiven tid. (Motsvarande regel finns redan i artikel 22.3 i férordningen om
gemenskapsvarumarken.)

En sadan ordning skulle innebdra en nyhet i svensk varumarkesratt. Men liknande upplagg
forekommer i licensavtalsvillkor pa den svenska marknaden. | den man licensavtalet inte
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reglerar fragan vad som ska gélla nar en intrangstalan blir aktuell, framstar det som lampligt
att det finns en lagfast regel med det innehall som kommissionen foreslar. Enligt féreningen
bor Sverige darfor kunna stdda forslaget till artikel 26.3. Sverige bor ocksa foresla att det i
direktivbestammelsen anges att regeln ar dispositiv, sa att regeln galler om licenstagaren
och varumarkeshavaren inte har avtalat pa annat satt.

| forslagets artikel 26.4 anges vidare att en licenstagare — i syfte att yrka skadestand — ska ha
ratt att intervenera i ett mal dar varumarkeshavaren for en intrangstalan.

Forslaget tycks méjliggéra en sddan intervention oavsett vilken rattsféljd som
varumdrkeshavarens intrangstalan avser. Ddrmed skulle regeln kunna méjliggéra att
licenstagaren for en skadestandstalan, medan varumarkeshavaren — som initierade
rattegangen — endast for en férbudstalan. Motsvarande regel finns i artikel 22.4 i
forordningen om gemenskapsvarumarken.

SFIR ifragasatter om fragan om en sadan formell intervention nédvandigtvis maste regleras i
direktivet, dvs. bli féremal for nationell harmonisering. Foreningen férordar att det i stallet
borde anges vad en licenstagare ska fa gora. Den synpunkten forstarks av att begreppet
intervention knappast har nagon enhetlig betydelse i medlemsstaternas processlagar. Redan
det gor att den foreslagna bestammelsen blir oklar utan att leda till den efterstrdvade
harmoniseringen. Regler om intervention finns fér svenskt vidkommande i rattegangsbalken
och ur det perspektivet behdvs inte ytterligare regler om intervention i varumarkeslagen.

Dessa aspekter bor saledes dvervagas ytterligare innan Sverige tar stéllning. Men for
narvarande forefaller det lampligt att i férsta hand férorda att det racker om direktivet anger
att licenstagaren har ratt att vicka en skadestandstalan — dven efter det att
varumarkeshavaren har vackt en intrangstalan. Om anspraken sedan ska forenas i en enda
rattegang, eller foras i parallella rattegangar som eventuellt kan samordnas, far regleras i
nationell ratt.

Artikel 41 (officialprévning endast avseende absoluta registreringshinder)

Kommissionen foreslar i artikel 41 att officialprovningen hos medlemsstaternas
registreringsmyndigheter ska avse endast absoluta registreringshinder, dvs. inte relativa
registreringshinder. Innehavarna av relativa registreringshinder forutsatts sjdlva bevaka sin
ratt. Det ar den ordning som géller fér gemenskapsvarumarken hos OHIM, enligt
forordningen om gemenskapsvarumarken.

Kommissionen anger vissa skadl for att begransa officialprévningen till absoluta hinder, bland
annat att officialprovning avseende relativa hinder medfér onddiga kostnader for sékanden
och "artificiella tvister” (artificial disputes). Kommissionen anser ocksa att det skapas
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rattsosdkerhet eftersom officialprévningen av relativa hinder dnda inte kan garantera att
registreringen kan uppratthallas, dvs. att inga ytterligare relativa hinder finns.

Det ska saledes stédllas mot nuvarande svenska ordning dar PRV prévar bade absoluta och
relativa registreringshinder hos ansékan. Vidare bor beaktas att regeringen — efter
omfattande utredningsarbeten och beredning (SOU 2001:26 och Ds 2008:28) — beslot att
inte foresla nagon dndring av forprévningssystemet (prop. 2009/10:225 s. 84-97), och
officialprévningens omfattning hos PRV behélls i 2010 ars lag.

SFIR hade daremot uttalat sitt stod for att officialprévningen endast skulle avse absoluta,
eftersom det skulle férenkla och forbilliga och snabba upp ansékningsférfarandet (se prop.
2009/10:225 s. 93). Enligt SFIR:s mening har kommissionens motivering tyngd, bland annat
av det skdlet att omfattande officialprovning hos PRV kan leda till langdragen handlaggning
och 6kade kostnader fér sbkanden. S6kanden tvingas i manga fall att framféra omfattande
argument hos PRV for att registrering ska kunna ske och dven att forsoka inhamta samtycken
fran innehavare av dldre varumarkesregistreringar som inte har nagot faktiskt intresse av
kommersialisering av sina varumarken pa den svenska marknaden. Sadana férhallanden
innebar att PRV i praktiken bevakar adldre varumarkesratter i férhallande till nya ansdkningar,
utan att det ens ar sdkert att det finns nagot sadant intresse hos innehavarna av aldre ratter.

Av sdrskild betydelse dr att inte endast aldre svenska varumarkesregistreringar utan dven
gemenskapsvarumarken omfattas av PRV:s officialprévning. Detta sker trots att nagon
motsvarande officialprévning av relativa hinder inte forekommer hos OHIM avseende
gemenskapsvarumarken. Officialprévning av relativa hinder sker inte heller exempelvis hos
registreringsmyndigheterna i Benelux, Danmark, Frankrike, Storbritannien eller Tyskland.
Sammantaget tycks det mest dndamalsenligt att innehavare av dldre varumarkesratter sjalva
bevakar sin ratt och anvander sig av invandningsférfarandet hos PRV nér sa anses pakallat.
Det dr ocksd den ordning som stimmer éverens med den vedertagna utgangspunkten for
forhallandet mellan materiella och processuella bestdmmelser; dvs. att parternas

forfoganderatt pa det civilrattsliga planet ska sta samklang mellan deras dispositionsratt i
processen.

SFIR anser att de namnda skalen talar for att regeringen bér stoda kommissionens forslag till
harmonisering, sa att registreringsmyndigheterna i samtliga medlemsstater gér samma slags
officialprévning — dvs. begrdnsad till absoluta hinder. Darmed skulle bade svenska och
utlandska foretag lattare kunna éverblicka vilka regler som giller vid ansékningar om
varumadrkesregisteringar i samtliga EU:s medlemsstater. Ett ytterligare skal for att begrdnsa
officialprévningen till absoluta hinder utgdrs av kommissionens forslag om att
invandningsforfarandet ska ske fore registrering, se om artikel 45 strax nedan. Om den
andringen genomférs, sa kommer varumarkesansékningar som blir foremal fér invandning
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att fa en omotiverat lang handladggningstid om officialprévningen dessutom avsag dven
relativa hinder.

Artikel 45 (inviindningsférfarandet)

Kommissionen foreslar som sagt att invandningsférfarandet ska ske fére registrering.
Darmed skulle ordningen for medlemsstaternas invandningsforfaranden vid de nationella
registreringsmyndigheterna anpassas till hur invéndningsférfarandet vid OHIM &r upplagt.

| Sverige lades invandningsforfarandet om pa 1990-talet i anpassning till samma ordning fér
patent till tiden efter registreringen, dvs. invandning ska ske inom tre manader fran
registreringsdatumet. En nackdel med att dndra pa denna ordning ar att det kan ta langre tid
for skandena att fa sina ansékningar beviljade, dvs. om invandning sker och denna
invéndning avslas efter PRV:s handldggning och beslut. Overklagande kan dessutom ske till
Patentbesvarsratten och Hogsta forvaltningsdomstolen. En férdel med forslaget ar att
samtliga medlemsstater skulle tilldmpa samma princip, som dessutom stammer med
hanteringen av ansékningar om gemenskapsvarumarken och invandningar hos OHIM.

For anvdndarna skulle det férmodligen uppfattas som ett balanserat system om
officialprévningen avseende relativa hinder avskaffades hos PRV (se om artikel 41 ovan) och
att det i stdllet blev méjligt for innehavare av aldre ratter att invdnda mot en anstékan innan
registrering sker, dvs. rattshavare som har intresset att bevaka sina ratter pa sadant satt.
SFIR dr sdledes positiv till att Sverige stoder den féreslagna artikel 45, forutsatt att ocksa
artikel 41 genomférs. Invandningsfristens langd bor vara tre manader och anges uttryckligen
i artikel 45. Darmed skulle en harmonisering astadkommas dven pa denna viktiga punkt och
fristens langd skulle 6verensstdmma med vad som redan géller hos OHIM och PRV.

Kommentar till 3ndringar i forordningen om gemenskapsvarumarken

Artikel 9.2 a (varumdirkets funktioner vid intréngsbedémning)

Se synpunkterna ovan betraffande artikel 10.2 a i direktivforslaget.

Detta remissvar har utarbetats inom SFIR:s kdnneteckensgrupp under ledning av advokat
Anders Kylhammar, Sandart & Partners. Det har kommunicerats inom SFIR:s styrelse och
expedieras av foreningens sekreterare, advokat Erik Sandgren.

Stockholm den 2 maj 2013

Marianne Levin Erik Sandgren
Prof. jur. dr, fil. dr h.c. Advokat
Ordf. SFIR Sekr. SFIR



