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forordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumérken

KOM (2013) 162
Forslag till Europaparlamentets och rddets direktiv om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumérkeslagar (Omarbetning)

Sammanfattning

Forslaget innebér en oversyn av EU:s varumirkessystem. Det syftar till att
frimja  innovation och ekonomisk tillvixt genom att gora
varumirkessystemen mer tillgédngliga och dndamalsenliga. Bland annat ska
atgdrderna leda till lagre kostnader, forenklingar, snabbare forfaranden samt
okad forutsebarhet och rittssédkerhet. Samexistensen mellan de nationella
varumirkena och gemenskapsvarumirkena ska upprétthallas.

Omarbetningen av varumérkesdirektivet syftar i stor utstrdckning till att
anpassa den nationella varumérkesritten till det system som géller for
gemenskapsvarumérken. Detta ska ske genom en ytterligare harmonisering
av de materiella reglerna for nationella varuméirken och genom att vissa
forfaranderegler infors for registrering och hévning av varumérken.
Andringarna i varumirkesforordningen syftar framst till att modernisera
forordningen genom att effektivisera fOrfarandet for registrering av
gemenskapsvarumirken.

Regeringen vilkomnar kommissionens forslag och stéller sig positiv till att
forslagen syftar till att modernisera, forbéttra och forenkla EU:s
varumirkessystem. Malséttningen for det slutliga férhandlingsresultatet bor
vara att bara sddana dndringar som behdvs for att uppnd dessa syften ska
goras eftersom systemet hittills har fungerat val.



Regeringen motsitter sig inte att vissa grundliggande bestimmelser om
forfarandena vid registrering och hdvning av nationella varumérken fors in i
direktivet. Bestimmelserna bor dock utformas sé att de ar forenliga med
svensk forvaltningsrittslig lagstiftning, sarskilt i fraga om handldggningen av
de varumaérkesrittsliga drendena.

Regeringen anser att forslagen &r forenliga med subsidiaritets- och
proportionalitetsprincipen.

I 6vrigt kommer regeringen att analysera kommissionens forslag och i denna
analys ocksa beakta remissinstansernas synpunkter.

1 Forslaget

1.1  Arendets bakgrund

Péa dagens konkurrensutsatta marknad har varumérkenas roll kommit att bli
allt viktigare. Genom att anvédnda sig av varumirken kan en néringsidkare
sérskilja och framhédva sina varor och tjdnster och dédrigenom dra till sig och
behalla kunder. Varumérken har fatt en allt mer avgoérande roll for ett
foretags mojligheter att nd framgéng och manga varumérken har i sig ocksé
betydande ekonomiska vérden. Detta avspeglas i ett 6kat antal ansékningar
om registrering av varumérken — bade nationellt och pad EU-niva. Aven for
konsumenter fyller varumérken en viktig funktion genom att underlitta
identifieringen av varor och tjanster.

EU:s varumérkessystem regleras 1 huvudsak genom 2008 ars
varumdrkesdirektiv om tillndrmning av medlemsstaternas varumérkeslagar
(varumérkesdirektivet) och 2009 ars férordning om gemenskapsvarumirken
(varumérkesforordningen).! Varuméarkesdirektivet, som ursprungligen antogs
1988, syftar till att eliminera vissa skillnader i de olika medlemsstaternas
nationella varumirkeslagar. Direktivet innebédr inte att medlemsstaternas
varumirkeslagar harmoniseras helt. Harmoniseringen har begrénsats till
sddana nationella bestimmelser som pa ett mera direkt sitt kan motverka den
fria rorligheten for varor eller tjénster. Framfor allt reglerar direktivet fragor
om vad som behdvs for att kunna fa och vidmakthélla en ensamritt till ett
varumidrke och frigor om det rdttsliga skyddet av ensamritten till ett
varumirke. Sedan mitten av 90-talet dr det ocksa mdjligt att registrera ett s.k.
gemenskapsvarumérke som géller inom hela EU. Gemenskapsvarumérken
regleras i varumérkesférordningen, som ursprungligen antogs 1993, och
innebdr ett fristdende system fran de nationella varumérkessystemen.
Registrering av gemenskapsvarumérken gors vid EU:s varumérkesmyndighet

! Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar och rddets férordning (EG) nr
207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken.
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— Byrén for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster
och modeller), vanligen bendmnd OHIM.

I maj 2007 uttalade radet att inrdttandet av OHIM har inneburit en stor
framgéng och bidragit till att stirka EU:s konkurrenskraft. Det konstaterades
ocksa att det gétt mer 4n tio &r sedan gemenskapsvarumaérket inférdes och
man uppmanade dérfér kommissionen att inleda en undersékning av hur
EU:s varumirkessystem fungerar? 1 maj 2010 uppmanade radet
kommissionen att ldgga fram forslag om en dversyn av varumaérkesdirektivet
och varumirkesforordningen. Forslaget skulle bl.a. ta sikte pd att Ooka
samarbetet mellan de nationella varumarkesmyndigheterna och OHIM och
innehélla atgérder for att se till att varumérkesdirektivet dverensstimmer
battre med varuméirkesforordningen.? Kommissionen har ocksa i flera
meddelanden  uttalat ambitionen att modernisera och forbéttra
varumérkessystemet.* Vidare har EU:s varumiérkessystem utvirderats av
Max Planck-institutet for immaterialrétt och konkurrensritt pa uppdrag av
kommissionen. Inom ramen for utvdrderingen har det ocksd varit samrad
med berdrda parter. Utvédrderingen resulterade i en studie som publicerades i
februari 2011. I maj samma é&r fick medlemsstaterna mojlighet att
kommentera studien vid ett radsarbetsgruppsméte. Den 26 maj 2011
anordnade kommissionen ocksa en hearing for anvéndarorganisationer.

Kommissionen presenterade den 27 mars 2013 forslag till omarbetning av
varumdrkesdirektivet och &ndringar i varuméarkesforordningen.

1.2 Forslagets innehall

Overgripande mdlsdttning och gemensamma forslag

Kommissionen framhéller att varumérkesrétten var EU:s forsta framgang nir
det giller immateriella réttigheter och att den har banat vdg for andra
skyddsformer sdsom monsterskydd och det enhetliga patentet.
Varumérkessystemet har, enligt kommissionens pressmeddelande, statt emot
tidens provningar och det finns dérfor inget behov av en stdrre 6versyn utan
grundforutséttningarna for systemet géller fortfarande.

Det huvudsakliga syftet med dversynen av varumirkessystemen r att frimja
innovation och ekonomisk tillvéxt genom att gora systemen mer tillgéngliga
och dndamaélsenliga. Bland annat ska atgirderna leda till ldgre kostnader,
forenklingar, snabbare forfaranden samt 6kad forutsebarhet och réttssékerhet.

2 Rédets (konkurrenskrafts) slutsatser den 21 och 22 maj 2007 (radets dokument
9427/07).

3 Rédets (konkurrenskrafts) slutsatser den 25 maj 2010 om den framtida Gversynen av
varumérkessystemet i Europeiska unionen (EUT C 140, 29.5.2010, s. 22).

4 KOM(2008) 465 slutlig, KOM(2008) 394 slutlig, KOM(2010) 546 slutlig och
KOM(2011) 287 slutlig.
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Det betonas att samexistensen mellan de nationella varumérkena och
gemenskapsvarumirkena ska uppritthallas. Forslaget innehéller tva initiativ:
omarbetning av varumirkesdirektivet och andringar i
varumirkesforordningen. Flera av forslagen dr likalydande for de bada
rittsakterna. Det giller t.ex. reformeringen av vad som ska kunna vara ett
varumirke i syfte att underlétta registrering av icke-traditionella varumérken,
tex. ett ljud. Béde direktivet och forordningen ska ocksa innehélla
bestimmelser som okar mdjligheten att bekdmpa varumirkesforfalskning
avseende varor som fors in i EU:s tullomréde fran tredje ldnder. Reglerna
kring import av varumérkesforfalskade varor till unionen, framfor allt dar
bestillning och forsdljning skett over internet, behdver ockséd klargoras. Ett
annat gemensamt mal &r att underldtta samarbetet mellan medlemsstaternas
varuméarkesmyndigheter och OHIM.

Varumdrkesforordningen

Kommissionens forslag syftar till att modernisera varumérkesforordningen
genom att effektivisera forfarandet for registrering av
gemenskapsvarumiérken. Till exempel ska det inte ldngre vara mojligt att
gbra en ansdOkan om registrering av ett gemenskapsvarumirke vid en
nationell varumérkesmyndighet utan ansdkan ska endast kunna goras direkt
hos OHIM. En annan malséttning ar att fortydliga eller ta bort oklarheter i
forordningen. Terminologin ska anpassas till Lissabonfordraget sa att
gemenskapsvarumdrke byter namn till europeiskt varumdrke. Vidare ska
OHIM byta namn till Europeiska unionens byra for varumérken, monster och
modeller. Férordningen ska ocksé reglera hur samarbetet mellan OHIM och
de nationella varumérkesmyndigheterna ska ga till. Ett sddant samarbete
foreslas vara obligatoriskt i syfte att frimja en enhetlig praxis.

Varumdrkesdirektivet

Syftet med forslaget dr att modernisera och forbéttra direktivet genom att
dndra forlldrade bestdimmelser, ©Oka rittssdkerheten och fortydliga
varumdrkesrittigheternas omfattning och begrinsning. En annan malséttning
ar att anpassa den nationella varumérkesrétten till varumérkesforordningen,
dvs. det system som géller gemenskapsvarumirken. Detta ska ske genom att
vissa delar av direktivet gors obligatoriska, t.ex. skyddet for vélkdnda
varumdrken. Vidare infors en rad nyheter i direktivet med férordningen som
forebild, t.ex. skydd for kollektivmirken och regler om Overlatelse av
varumadrken.

Anpassningen ska ocksa ske genom ett helt nytt kapitel om forfaranden vid
registrering och hdvning av nationella varuméarken (kapitel 3). En nyhet ar att
varumérkesregistreringar méste kunna hévas vid de nationella
varumérkesmyndigheterna (s.k. administrativ hévning) och inte bara vid
domstol. En annan nyhet dr att varumirkesmyndigheterna inte pa eget
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initiativ ska kunna préva om en ansékan om att registrera ett varumérke
strider mot en tidigare réttighet, t.ex. ett tidigare varumaérke.

1.3 Gillande svenska regler och forslagets effekt pa dessa

Omarbetningen av varumérkesdirektivet kommer att krdva dndringar i
varumirkeslagen (2010:1877). Andringarna berér bade den materiella
svenska varumérkesritten och handldggningen av varumirkesdrenden vid
den svenska varumérkesmyndigheten, Patent- och registreringsverket. De
andringar 1 varumérkeslagen som kan bli aktuella rér bl.a. vad som kan
utgéra ett varumirke, inneborden av ensamritten till ett varumérke och
forfarandet vid registrering och hévning av varumérken.

Andringarna i varumérkesforordningen kommer att kriva mindre indringar i
varumérkeslagen, t.ex. i hidnvisningar som gors till gemenskapsvarumérken
eftersom namnet gemenskapsvarumdrke foreslds édndras till europeiskt
varumdrke. Det kommer emellertid inte att krdvas ndgra omfattande
lagéndringar eftersom varumérkesforordningen 4r direkt tillimplig i Sverige
och inte ska genomforas i nationell ratt.

1.4 Budgetira konsekvenser / Konsekvensanalys
Forslaget bedoms inte medféra nagra konsekvenser for EU:s budget.

Kommissionen har genomfort en konsekvensanalys av forslagen,
SWD(2013) 95 slutlig. I analysen identifieras tvd huvudsakliga problem. Det
giller olikheterna i varumirkessystemen och bristen pa samarbete mellan
varumirkesmyndigheterna.

Enligt konsekvensanalysen 4r olikheterna mellan de nationella
varumérkessystemen och systemet for gemenskapsvarumirken betydande.
Sammantaget paverkar detta foretag negativt och forsimrar EU:s
konkurrenskraft. Fyra tinkbara alternativ har Overvigts for att 1osa
problemen 1 forhdllande till varumérkesdirektivet. Den 10sning som
kommissionen stannat for innebér att den nationella rdtten harmoniseras
ytterligare bade ndr det géller materiella bestimmelser och forfaranderegler
och att medlemsstaternas varumérkeslagstiftning anpassas till systemet for
gemenskapsvarumérken. Forutom den  foreslagna  10sningen  har
kommissionen dvervigt att inte ytterligare harmonisera varumérkessystemen
alls, att harmonisera systemen fullt ut och slutligen att infora ett enhetligt
regelverk som ersitter medlemsstaternas varumarkeslagar.

Niar det géller problemet med brist pd samarbete mellan de nationella
varumérkesmyndigheterna och OHIM gérs bedomningen att ett sidant
samarbete bor vara obligatoriskt och att det ska finansieras frdn OHIM:s
budget. OHIM finansieras genom intdkter som huvudsakligen kommer fran
avgifter som betalas av de som anvénder systemet. Enligt kommissionen
kommer forslaget inte ge upphov till ndgon obalans i OHIM:s budget
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eftersom OHIM har ackumulerat ett betydande overskott och dd& OHIM:s
arliga budgetresultat kontinuerligt 6verstiger deras driftsutgifter.

2 Standpunkter

2.1  Prelimindr svensk standpunkt

Regeringen vilkomnar kommissionens forslag och stiller sig positiv till att
forslagen syftar till att modernisera, forbdttra och forenkla EU:s
varumérkessystem. Mélsdttningen for det slutliga forhandlingsresultatet bor
vara att bara sddana dndringar som behdvs for att uppnd dessa syften ska
goras eftersom systemen hittills har fungerat val.

Regeringen dr positiv till anpassningar av direktivet och forordningen till
EU-domstolens praxis och att man fortydligar eller tar bort de delar av
rattsakterna som dr otydliga eller fordldrade.

Regeringen motsitter sig inte att vissa grundldggande bestimmelser om
forfarandena vid registrering och hivning av nationella varumérken fors in i
direktivet. Bestimmelserna bor dock utformas sé att de ar forenliga med
svensk forvaltningsrittslig lagstiftning, sarskilt i frdga om handldggningen av
de varumérkesrattsliga drendena.

Regeringen dr positiv till att man ska sdkerstdlla att unionens
varumirkessystem och de nationella systemen ska kunna samexistera och
komplettera varandra. Regeringen vill inte att Gversynen leder till att
balansen = mellan  innehavare av  nationella  rdttigheter  och
gemenskapsvarumérken forskjuts. Regeringen vill inte heller att Gversynen
leder till &ndringar som medfor tillimpningsproblem.

I ovrigt kommer regeringen att framdver ndrmare analysera kommissionens
forslag och i denna analys ocksa beakta remissinstansernas synpunkter.

2.2 Medlemsstaternas standpunkter

Det ér inte dnnu ként vilka standpunkter andra medlemsstater har.

2.3 Institutionernas stdndpunkter

Det &r inte dnnu ként vilka standpunkter institutionerna har.

2.4 Remissinstansernas stindpunkter

Forslaget har remitterats for synpunkter senast den 2 maj 2013.
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3 Forslagets forutsattningar

3.1  Raittslig grund och beslutsférfarande

Artikel 114 i fordraget om Europeiska unionens funktionssitt har aberopats
nér det giller varumérkesdirektivet medan artikel 118.1 i samma fordrag har
aberopats nér det giller varumarkesforordningen. Réttsakterna ska antas av
Europaparlamentet och radet enligt det ordinarie lagstiftningsforfarandet.
Rédet fattar beslut med kvalificerad majoritet.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Kommissionen har betriffande subsidiaritetsprincipen bl.a. anfort foljande.
Gemenskapsvarumarket dr en sjdlvstdndig immateriell rattighet som skapats
genom en EU-forordning. Bara EU:s lagstiftare kan gora dndringar i
varumirkesforordningen i syfte att forbéttra och effektivisera systemet.
Regeringen instimmer i kommissionens bedomning i denna del. Regeringen
delar ocksd kommissionens uppfattning att fragor om samarbete mellan
OHIM och de nationella myndigheterna bara kan 16sas pd EU-niva eftersom
OHIM ir en EU-myndighet.

Nar det géller varumérkesdirektivet har kommissionen anfort att de
betydande skillnader som finns i varumérkessystemen forsémrar foretagens
mdjligheter och péverkar EU:s konkurrenskraft. For att kunna sékerstélla
samexistensen mellan de nationella varumérkena och gemenskapsvarumérket
kriavs i allt visentligt likalydande materiella regler. Aven de viktigaste
forfarandereglerna behover enligt kommissionen vara forenliga med
varandra. Atgirderna kommer forbittra den inre marknadens funktion och de
kan bara vidtas pa EU-niva enligt kommissionen.

Regeringen delar kommissionens uppfattning att den ytterligare
harmoniseringen av materiella regler i direktivet &r fOrenlig med
subsidiaritetsprincipen. Nar det géller de nya forfarandereglerna i direktivet
ar vissa relativt omfattande eller ldngtgdende. Regeringen ser dock inte skl
att ifrdgasétta bedomningen att det kan finnas fordelar fér anvéndarna att de
nationella forfarandena for registrering och hdvning innehéller vissa
grundldggande likheter. Sddana grundlidggande element, t.ex. att man i alla
medlemsstater ska kunna invinda mot en varumérkesregistrering och att man
ska ha mojlighet till administrativ hdvning, kan vara betydelsefulla for att
sikerstdlla ett réttssdkert och effektivt forfarande. Sammanfattningsvis
bedomer regeringen att dven direktivets forfarandekapitel &r forenligt med
subsidiaritetsprincipen.

Kommissionen har inte redovisat ndgon ndrmare analys av forslaget i
forhallande till proportionalitetsprincipen. Regeringen gor den sammantagna
bedémningen att forslagen dr nédvéndiga for att uppna de angivna malen och
alltsd forenliga med proportionalitetsprincipen.
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Det ligger i sakens natur att en definitiv beddmning av forslagens
proportionalitet, liksom deras forenlighet med subsidiaritetsprincipen,
paverkas av det kommande forhandlingsarbetet och rittsakternas slutliga
utformning.

4 Ovrigt

4.1  Fortsatt behandling av drendet

Forhandlingar i radsarbetsgrupp for immaterialrétt (varumérken) har inletts
den 10 april 2013.

4.2 Fackuttryck/termer

Administrativ hdvning — forfarande hos varuméirkesmyndigheter for havning
av registrering av varumérken

OHIM - Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken,
monster och modeller)

Icke-traditionella varumérken — varuméirken som utgdrs av t.ex. ljud,
hologram och dofter

Kollektivmérken — ensamrétt for medlemmar i en forening, ett bolag eller en
annan sammanslutning att anvinda gemensamma varumirken

Lissabonfordraget — Lissabonfordraget av den 13 december 2007 om &ndring
av fordraget om Europeiska unionen och fordraget om upprittandet av
Europeiska gemenskapen (EU:s officiella tidning 2007 C 306/1)
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