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Nar du har tagit fram ett varumarke, hur
skyddar du det? Idag a@r det for manga
en sjalvklarhet att lamna in en EG-var-
umarkesansokan nar varumarken skall
skyddas. Ar det sa dven for dig? Varfor
ar EG-varumarket ett alternativ? Det
finns en mangd fragor att stalla och
BrandNews har stéllt en del till de som
dagligen kommer i kontakt med EG-
varumaérket - ombuden, och EG-var-
umarkets ”konkurrent” PRV och deras
svenska alternativ.
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Den forsta april 1996 pdborjades det dagliga arbe-
tet med att behandla ans6kningar om att registrera
varumirken gillande for hela Eu. Mdanga foretag
frén hela varlden ville vara med fran borjan, och
redan den forsta januari 1996 kunde man bérja
limna in ansokningar. Eftersom den tiodriga gil-
tighetstiden for EG-varumairken riknas fran ansok-
ningstidpunkten, och inte som i Sverige frén regist-
reringstidpunkten, ar det alltsd bara knappt tva &r
till dess att de forsta registreringarna skall fornyas.

Frén starten fram till den sista juli i &r har oHIM
(Varumirkesbyran i Alicante som handhar EG-varu-
market) tagit emot 387.925 ansokningar, varav
43.120 det forsta dret 1996. Av dessa har 221.353
lett till registrering sista juli i 4&r. Om man betanker
att dessa 2271.353 registreringar giller i 25 lander
sd kan man dtminstone ana vidden av registrering-
arna. Det ar ett maktigt system, vars betydelse 6kar
for varje ar som gir. Annu har inga stora problem
upptiackts som stor helheten i det internationella
registreringsskyddet av varumarken. Som framgér
av de fragor och svar som foljer pad de kommande
sidorna sd uppfattas EG-varumarket snarast som en
mycket stark rattighet, om dn med lite ddlig balans
eftersom en mycket stor andel av registreringarna i
praktiken dr oprovade.

Ett annat sitt att visa pad hur stort EG-varumarket
ar kan goras genom att konstatera att 65.837 av
registreringarna giller for varor i klass 9, ddr bland
annat musikmaskiner av olika slag, datorer och
fotoutrustning ingdr. Smaka pa det; 65.837 skilda
registreringar som formellt anses kunna samexistera
inom denna visserligen lite yviga klass av varor. En
mer homogen klass ir 25, som omfattar kldder, sko-
don och huvudbonader. For varor i denna klass finns
26.012 EG-varumirken registrerade. Det krivs onek-
ligen ett visst mdtt av fantasi for att kunna rabbla upp
26.012 skilda varumirken for dessa varor.

Omvarldsbevakning

Det sdger sig sjalvt att eftersom OHIM bara stop-
par direkt identiska marken, ddr bade market och
varu-/tjinsteslagen i praktiken dr identiska, finns
det anledning att forsoka bevaka vad som hinder.
Syftet dr dd att f4 veta vad som ar pa géng sd att man
kan invanda for att stoppa mirken som ar alltfor
lika ens eget mirke. Man kan hindra ett EG-varu-
marke bdde med stod av ett eget EG-varumirke och
med stod i ett nationellt skyddat varumarke.

Omfattningen av EG-varumirken gor, som alla
forstar, detta till ett omojligt hantverk. Det behovs
bevakning av organiserat slag, vilket ocksd ombuden
tillhandahéller. Las mer i svaren.

Att informationen om den sillas och forpackas
pa ritt sitt fyller en funktion som ”corporate intelli-
gence” gor den dn mer intressant. Allt fler internatio-
nella foretag anvander EG-varumarket som ingangs-
vag for skyddet inom Eu, vilket alltsd kan utnyttjas.

Hur stark dr registreringen?

Som framgar av svaren pd BrandNews enkit till EG-
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varumirkesombud si dr osikerheten fortfarande
stor nir det handlar om att sla fast hur stark en
EG-varumarkesregistrering dr. Vid en forsta anblick
ter den sig stark, men fragan dr hur enkelt det dr att
ifrdgasitta den pd basis av nationella registreringar.
Det gir att konstatera att EG-varumirken ar
vanliga i domstolar idag. I exempelvis piratsam-
manhang s& hanvisas det ofta till sdvil svenska som
EG-varumarkesregistreringar.

Kostnader

En central aspekt i de flesta sammanhang ar kost-
nader. En EG-varumirkesansokan som giller i 25
lander kostar knappt 9.000 kronor. En svensk anso-
kan kostar 1.400 kronor. Vill man att market skall
omfatta tre olika varu- eller tjansteklasser kostar
EG-varumarkesansokan fortfarande knappt 9.000
kronor, medan den svenska da kostar 2.800 kronor.
Vid fem klasser ar priserna drygt 12.500 kronor
respektive 4.200 kronor. Dirtill kommer dven en
registreringsavgift for EG-varumirket som PRV inte
har. For att registrera market for en till tre klasser
far man betala drygt 10.000 kronor och for fem
klasser knappt 14.000 kronor.

Att det kostar ofantligt mycket mer att limna
in nationella varumirkesansokningar for runt tio
EU-lander 4n att anvinda EG-varumairket, ar uppen-
bart. I ett av svaren pé den foljande enkaten anges
”break even”, alltsd i hur minga linder man kan
limna in nationellt innan det blir billigare att [imna
in en EG-varumirkesansokan. Alla kostnader ar
exklusive ombudsarvoden.

Ombuden och PRV om EG-varumarket

BrandNews har kontakt mdnga ombud med bred
erfarenhet av bade svenska, EG-varumirkes- och
Internationella ansokningar, varav vi har fitt svar
av sju svenska och ett danskt ombud pé en mingd
frigor kring EG-varumirket. Dessutom stillde vi
i stort samma frigor till chefen pd Patentverkets
Varumirkesavdelning.

P4 de foljande sidorna kommer for 6verskadlighe-
tens skull frigorna och svaren i tabellform. Manga
av svaren ar av naturliga skal lika men det kan anda
vara intressant att se olika vinklar i detaljer.

I ndsta nummer av BrandNews hoppas vi kunna
presentera kommentarer fran foretagen och oHIM.

Fortydligande

De som har svarat pa vara fragor anvéander lite olika
benamningar for samma sak: exempelvis anvands OHIM,
gemenskapsvarumarken, EG-varumérke och CTM for
att beteckna EG-varumérket. For 6verskadligheten har
BrandNews valt att beteckna det som EG-varumarke.

MP: Internationell registrering genom Madridprotokollet:
OHIM: Varumarkesbyran som handlagger EG-varumar-
ket:

PRV: Svenska Patentverket



([l Atta ar med EG-varumirket BrandNews 06/2004

FRAGOR OM EG-VARUMARKET TILL VARUMARKESOMBUDEN
Har du en positiv eller negativ grundinstélining till EG-varumarket?

Peter Lee, chef for juridik/varumarken, pa Albihns sager att han har varit tveksam till EG-varumérket, men blir allt mer positiv, fram-
forallt av kostnadsskal. "Tveksamheten beror inte minst pa det mycket formalistiska férfarandet och pa att man far en ogranskad ratt-
tighet som det ar svart att lita p&” Lee lyfter &ven fram férdelen med att man ofta kan avgéra en tvist om varuméarken som berér flera
lander i ett land, istéllet for att driva exempelvis hévningar i alla enskilda berérda lander.

Juristerna Linda Granstrand och Peter Mobach pa Brann sager att det &r positivt att EG-varumérket finns
som ett registreringsalternativ, sarskilt for storre foretag med granséverskridande verksamhet i flertalet av uni-
onslanderna.

Agneta Alm, pa Ehrner & Delmar Patentbyra, har en positiv grundinstélining till EG-varumarket och konstaterar att vi lever i en allt
mer harmoniserad varld.

Mats Lundberg, chef fér varumérkesavdelningen p& Groth & Co, sger sig vara 6vervagande positiv. Han noterar att man dar slipper
denivissa delar férlegade praxis som vi har kvar i Sverige.

Advokat Ulrika Wendt pa Nihimark & Zacharoff Advokatbyra har en positiv grundinstalining till EG-varumarket.

Filkand Else Norén Roeck Hansen pa Noréns Patentbyra ar positivt instélld till EG-varumarket

Juristen Ulla Wennermark pa Internationalt Patent-Bureau i Danmark, som skriver om EG-varumarken i BrandNews, &r positiv.
"Visst &r det en del saker som har fungerat daligt och naturligtvis har fel begéatts - annat vore otéankbart nar det handlar om ett nytt sys-
tem med ett mycket stort antal arenden. Totalt sett anser jag att systemet fungerar bra”

Advokat Jonas Gulliksson p& Advokatbyran Gulliksson har huvudsakligen positiva erfarenheter av EG-varumarket. "Genom utvidg-
ningen ar detta ett av de mer kostnadseffektiva séatten att erhalla varumérkesskydd pé, till ett mycket rimligt pris. En klar férdel ar att
OHIM varit utomordentligt serviceinriktat och snabbat upp behandlingstiden fér ansékningarna. Det ar mojligt att systemet skapar
ett storre antal civilprocesser beroende pé det snabba férloppet i ansékningsférfarandet, vilket medfér att en hel del réttigheter gar
igenom som kanske inte borde ha beviljats. Vidare kan det vara diskutabelt att bevilja en regional rattighet for 25 lander pa grund av
inarbetning, om market endast ar inarbetat i exempelvis ett land.
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Vilket upplagg for varuméarkesskyddet
rekommenderar du foretag som bara ar aktivt
i Sverige?

Om det bara ar verksamt i Sverige s& ar en natio-
nell registrering det vasentliga.

.. aktivtivissa delar av Europa?

Man bérjar titta pa EG-varumarket eftersom det
ar billigt, och det finns expansionsmdjligheter.
Man far &ven se om det finns behov av en MP-
registrering.

.. aktivti”hela” varlden?

En MP-registrering och EG-varumérke, och
sedan far man se om det dven behdvs nationella
registreringar.

Nationellt skydd med bevakning som tacker EG-
varumérken.

Om resultatet av en tillgénglighetsundersékning
ger positivt resultat kan en EG-varumarkesanso-
kan rekommenderas. Kostnadseffektivt.

Om det rér sig om en svensk klient rekommende-
ras en MP-registrering. Sarskilt positivt ar detta
nar EU kommer att kunna designeras.

For ett litet foretag som endast satsar i Sverige
borjar vimed en svensk registrering.

EG-varumarke och, ar den skandinaviska markna-
den intressant, en MP-ansokan.

EG-varumarke och en nationell ansokan som blir
underlag for en MP-ansokan.

Generellt borjar jag alltid med en svensk ansdkan
for svenska foretag.

D& far man fraga om det bara ar EU-lander som
berérs och vilka expansionsplaner de har. Aven
typ av varumarke kan ha betydelse. Ar méarket
helt nytt kan en EG-varumarkesansdkan leda till
manga invandningar. Men en EG-varumarkesan-
sékan och en MP-ans6kan ar aktuellt.

En kombination av de olika registreringssyste-
men, s& man far en lamplig samverkan.

Nationellt skydd

Beror pé vilka delar, men det kan vara bade en
kombination av EG-varuméarke, MP och nationellt,
eller endast ett av systemen. Valet av skydd ar
till viss del &ven beroende av vilken typ av méarke
(figur eller ord) och vilket méarke (kan vara ett van-
ligt forekommande ord) det galler.

En kombination av EG-varumérke, MP och natio-
nellt.

Svensk registrering alternativt EG-registrering
beroende pa foretagets framtida planer.

EG-registrering, alternativt svensk registrering
och MP-registrering, beroende pé sokresultat.

Svensk registrering och EG-registrering kombi-
nerat med MP-registrering.

Det ar séllan som nagon ar aktiv endast i Dan-
mark, men i givet fall en dansk registrering.

Normalt EG-varumérke pga priset och reglerna
angadende anvandningstvang. Ar tiden knapp
rekommenderar jag nationella ansékningar efter-
som de idag normalt gar snabbare. MP-ansok-
ningar om jag tror att varumarket kommer att fa
problem att uppfylla kraven pé sarskiljningsférmé-
gan som EG-varumarke.

EG-varumérke, MP-anstkan och nationella
ansokningar dar MP-ansékan inte kan anvandas.
Allt férutsatt att man inte bor géra ett annat val
pgat ex tidsméassiga aspekter.

Det ar sallan som man kan rekommendera ett
foretag att enbart soka i Sverige. Det géller enbart
mycket sma verksamheter. Mot bakgrund av den
gemensamma marknaden kan det endast bli fraga
om foretag som inte ar utsatta fér konkurrens fran
utlandet och som har en verksamhet som inte kan
bedrivas fran ndgot annat land i konkurrens.

Vi rekommenderar i allmanhet inldmning av en
anstkan i hemlandet och en anstkan om EG-
varumarke. Kostnaden for en nationell anstkan
ar trots allt ganska marginell. | férevarande fall
rekommenderas en kombination av ansékan om
EG-varumarke och en MP-anstkan.

Samma svar som i féregaende fraga.



Vilken betydelse har kostnadsaspekter?

Valdigt stor betydelse. De flesta svenska foretag ar kostnadseffektiva, och tar
i beaktande att "break even” for en EG-varuméarkesregistrering ar vid tre natio-
nellaregistreringar.
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Har ni nagon kund som har évergivit det
svenska systemet?

Ja, manga. Vi har manga multinationella féretag
som kunder och de flesta utanfér lakemedels-
branschen har bérjat ga direkt pa en EG-varumar-
kesregistrering och MP-registrering. For tyska
och brittiska foretag géller det genomgaende.
Ofta gar de da inte heller via svenska ombud.

Klienter ser i allménhet positivt pa den laga kostnaden
for att via ett EG-varumérke tacka 25 lander.

Nej.

Alla ér noga med pengarna, smé som stora.

Nej. Sa 1ange en nationell ansdkan- eller registre-
ring behdvs som bas fér en MP-ansékan s& kom-
mer det inte att handa. Nar EG-varumarket fran
och med oktober finns med i MP och skulle kunna
anvandas som bas, tror jag att det blir enklare att
basera MP-ansokan pa en nationell réttighet.

Stor betydelse. Ibland ar kostnadsaspekterna helt avgérande for vilken vag man
valjer. Det skall aven finnas med i berékningen hur en eventuell utdkning av
skyddet skall ske. Men manga, inte minst storféretag, féljer sin registreringsplan
oavsett kostnader.

Flera utlandska kunder har 6vergivit de nationella
registreringsmojligheterna, sésom det svenska.
For var del betyder det att vi fran dessa kunder
istallet far invandningsuppdrag. Arla Foods och
Ericsson prioriterar idag EG-varumarket.

Storal Foretag ar idag i regel kostnadsmedvetna till skillnad fran under IT-boo-
men for nagra ar sedan.

Nej, det svenska systemet ar fortfarande viktigt,
det brukar prioriteras sarskilt om man &r ett
svenskt foretag.

Svart att svara pa. Det ar sa olika for olika kunder. Det finns kunder dér kostna-
der inte spelar nagon roll. Andra kan avsta fran en enda ansékan av kostnads-
skal. Men de flesta som idag vill ha en EG-varumarkesregistrering, skulle inte
ha valt 25 separata nationella registreringar i Europa innan EG-varumérkes-
systemet fanns.

Nej.

EG-varumarket ar normalt billigast. Det spelar givetvis en viktig roll.

Nej, det danska systemet klarar sig bra d& under-
sokningsforfarandet ar snabbt. Jag rekommen-
derar déarfor ofta klienter att bérja med en dansk
ans6kan och anvanda den som en test. Harefter
kan man med prioritet, om inte hinder uppstar, ga
vidare baserat pa en slutgiltig dansk registrering via
EG-varumarket och MP och ev nationella system.

Av nagon anledning har kostnaderna betydligt storre betydelse vid val av varu-
markesstrategier an exempelvis vid uppdrag till reklambyra. D& det géller en
ans6kan om EG-varumarke som ligger i storleksordningen 15-20.000 kronor har
man langtgéende diskussioner om priset, medan en annons i Dagens Nyheter som
kostar mangdubbelt mer svéljes utan problem. Jag tror att detta har att géra med
en bristande kunskap hos foretagsledningen om det relativa vardet av varumarken
kontra en dagspressannons. Varumarkesspecialisterna har uppenbarligen inte
lyckats forklara for sin uppdragsgivare vilka varden man skapar.

Ja, men endast en marginell andel slapper for
nérvarande sina nationella rattigheter.
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Hur serdetutom 15 ar?

Harmoniseringen 6kar, och EG-ratten har tagit
dver allt mer.

Kanner du till nagot fall dar ett foretag har sat-
sat pa ett uppldgg, men sedan angrat sig?

Det ar vél inga som direkt har angrat sig. Men jag
har exempelvis haft en kund vars EG-varuméarke
hévdes efter en invandning av ett portugisiskt
foretag. Eftersom min kund bara &r verksam i
Norden och var ointresserad av den portugisiska
marknaden, s& kdndes det hela lite onddigt.

Hur fungerar bevakningen av nyregistreringar
av EG-varumérken? Resultatet?

Har man sjalv en EG-varumarkesregistrering
skickar ju OHIM granskningsrapporter Gver
liknande marken som soks. Svenska foretag ar
ovana vid att bevaka sina rattigheter, och det finns
ingen klar trend idag. Men storféretagen ar ialla-
falla medvetna om behovet av bevakning. | mycket
ar det ettinformationsproblem.

| och med utvidgningen okar risken fér invandningar
och registreringshinder. Det kan pé sikt innebara
att vissa upplever systemet som mer besvarligt och
dyrt, och véljer andra registreringssystem. For fore-
tag med gransoverskridande verksamhet i flertalet
EU-1ander kommer troligtvis EG-varumérket fort-
sattningsvis att upplevas som fordelaktigt.

Nej.

Tillfredsstéllande.

Det blir mer internationellt, men det kommer att
finnas ett nationellt registreringssystem da ocksa.

Det hander att de angrar sig nar EG-varumarkes-
ansokan har stott pa hinder. Men i regel finns det
da andra lésningar. Vi gor oftare en MP-ansokan
an konverterar EG-varumarkesansokan.

Vi erbjuder alla kunder bevakning. Nittiofem
procent av kunderna har bevakning for de flesta
av sina marken. De som sager nej, anvander inte
market. Vi har inget att invanda mot resultatet.

Fler lander kommer att finnas i MP-systemet ochi
EU, och darmed i EG-varuméarkessystemet. Sam-
verkan mellan MP- och EG-varumérkessystemen
kommer att oka. De nationella registreringarna
kommer att bli farre, och darmed kommer PRV:s
roll att minska. Invdndningarna kommer att éka.

Det har hant att kunder har haft en strikt positiv
installning till EG-varumarket, men har fatt backa
efterinvandningar.

Bra, bevakningen Okar successivt i takt med att
fler foretag upptacker behovet/méjligheten. Det
ar en pedagogisk fraga. Bevakningen sker genom
externa konsulter. Det ar ocksé viktigt med ett bra
kontaktnat. Ombudets uppdrag ar framforallt att
slipa verktygen och sélla s& att man far relevanta
traffar.

Vem vet, men det ser ut att ga mot en fortsatt
integration.

Nej, inte s& vitt jag vet. Daremot ges ju vissa varu-
marken upp av olika anledningar.

Allt fler har bevakning, och manga ganger resulte-
rar det i invandningar. Men det &r ménga som inte
riktigtinser behovet.

Bra, hoppas jag. Varumarkesombudens arbete
kommer att féréndras i riktning fran rent ansok-
ningsarbete till mer juridisk konfliktldsning och
radgivning; den féréndringen har redan borjat,
mycket pga EG-varumarket. Sma och medelstora
svenska foretag kommer att behova ett varumar-
kesombud i &nnu stérre omfattning an idag.

Ja, av kostnadsskal.

Ménga kunder vill ha bevakning. Vi bestaller
bevakning externt och séllar de inkommande
rapporterna internt sa att kunden bara behdver
ta stallning till de mest relevanta tréffarna. En del
avstar fran bevakning av kostnadskal.

EG-varumarket kommer fortfarande vara den
stora vinnaren och det absolut viktigaste registret
i Europa. Det &r det ju redan idag. Arendena kom-
mer att bli &nnu mera komplicerade nar nu Osteu-
ropa ockséa ar med.

Det ar klart att de som har ans6kt om EG-varu-
marke och fatt invéndningar och darfor varit
tvungna att konvertera eller aterkalla ansékningar
pga ny praxis nar det géller sarskiljningsformaga,
kan vara besvikna. Det &r darfor viktigt att man all-
tid har informerat klienten om riskerna, innan han
har lamnat in ansékan.

De som bevakar, bevakar normalt saval EG-
registret som de nationella registren i Europa. Fler
an de som gor det borde satsa pa bevakning.

Med MP-systemets utbyggnad kan fordelen med
hanteringen av stora varumérkesportfoljer inom
det kombinerade EG- och MP-systemet leda till att
man sa smaningom kénner ett sadant fértroende
for systemet att man kan slappa sina nationella
registreringar. Daremot tror jag att det for sma och
medelstora foretag kommer att vara av stor bety-
delse att kunna bibehalla nationella rattigheter.

Foretag som befinner sig i kris har i vissa fall
begréansat sig geografiskt och upphért med for-
nyelser ivissa lander. Ibland har man koncentrerat
sig p&4 EG-varumérket och avstétt frén parallella
nationella registreringar av besparingsskal.

Ganska fa foretag har kontinuerlig bevakning. Det
galler framst de med stora varuméarkesportfoljer.
Manga fler borde 6vervaka nya registreringar. Att
sa fa utnyttjar méjligheten beror sannolikt pa att
branschen varit dalig pa att forklara varfor bevak-
ningen &r av betydelse. Det torde knappast bero
pa kostnaden, eftersom en 6vervakningstjanst ar
forhallandevis billig.
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Erfarenheter avinvandningar mot EG-varumérken, bade som invdndare och som rattighetshavare?

Manga féretag som har egna varumérkesavdelningar som handhar bl a ans6kningar lagger éver invandningar och forsvar fér EG-
varumarken pa oss. En del ombud, inte minst fran Spanien, men &aven fran ltalien och Portugal, tjanar stora pengar pa att driva
ogrundade invandningsérenden. Jag tror inte kunderna informeras riktigt om vad som géller och vilka kostnader det kan medféra. |
ett drende invande ett koreanskt foretag mot ett svenskt féretags EG-varumarke, pé basis av ett &ldre EG-varumérke. Nar jag tittade
nérmare pa detta visade det sig att koreanernas marke aldrig var anvant inom EU, med andra ord hévningsbart. Det ar t ex inte heller
ovanligt att invddningarna baseras pa direkt beskrivande och icke skyddsbara delar av registrerade varumarken. Det I6nar sig ofta att
satta hart mot hart vid invandningar. D& kommer det ofta ett "erbjudande” fran invandaren om att de drar tillbaka invandningen mot att
parterna tar sina egna kostnader. Svenska foretag far ddsla pengar pa onédiga arenden.

Enligt var erfarenhet ar invandningar mer vanliga vid EG-varumarkesansokningar, beroende pa avsaknaden
av ex officio-prévning hos OHIM. Férlikningar férekommer dock ofta och klientens skyddsansprak far ett mer
verkligt innehall till skillnad fr&n vad som kan vara fallet vid nationella patentverks ex officio prévning.

Det har blivit lite enklare efter hand att gora invéandningar. Men det ar irriterande med den stora méngden ofta ogrundade invénd-
ningar fran tyska ombud.

Pa gott och ont ar det mycket strikt formalia vid OHIM, dven sma administrativa fel kan ge stor effekt. "Cooling off’-perioden ar bra sa
att parterna ges tid att komma éverens. Praxis bérjar ocksa bli tydligare. En sak som PRV borde anamma &r de utforliga motiveringar
som granskarna vid OHIM skriver till sina beslut. Man kan &ven ana att OHIM:s granskares ursprung har effekt p& deras beslut.

Som invandare har man ofta gjort en bedomning 6ver chansen till framgéang och invander i huvudsak inte i "onddan”. Detta leder
manga ganger till ett positivt resultat, antingen i form av framgéang i invandningen eller att man faktiskt kommer 6verens med
motparten. Som réttighetshavare kan resultaten vara mer varierande eftersom manga féretag chansar pé att g4 vidare med en
EG-ansokan trots att det kan finnas liknande méarken i andra EU-lander med risk for invandning. A andra sidan stéter man pa en
hel del som verkar invédnda utan nagon storre tanke bakom invandningen vilket ofta leder till att rattighetshavaren far framgang.
Processerna som sadana &r manga génger ganska langdragna och cooling-off perioderna kan ibland vara bade av godo och av
ondo d& en del synes anvéanda dem till att forhala processen.

Vi gor fler invdndningar an tidigare och det fungerar bra. Man maste vara noga med yrkanden och med kostnadsaspekten. Sasom
foretradande rattighetshavare blir man irriterad 6ver vissa europeiska ombud, som uppenbarligen rader sina kunder att gora "okyn-
nesinvandningar” for att tjdna pengar. Sddant ar oseridst och drar ned branschens rykte. Annars tycker jag att det fungerar ganska bra.
Ofta handlar det om att fa motparten att, under hot om invéandning, begransa sin varuforteckning.

| de flesta fall hittar man en férhandlingsmassig 16sning. Bada parter ar normalt intresserade av detta. Om man maste ga vidare
ar det som invandare ofta enormt tungt att dokumentera anvéndning av de nationella rattigheterna, om detta blir nédvandigt.
Framforallt &r fristerna alltfor korta. Sa lange man &r i "cooling off” och férhandlar anvédnder man ju normalt inte resurserna for att
finna dokumentation kring anvandningen. Man borde fé ett speciellt - och extra langt - anstand for att dokumentera anvandning.
Det &r ocksa fel att invdndaren skall fa sista ordet. Ett lika antal - tex. tva - inldgg fran varje part, borde vara praxis. Det kan vara
dyrt for en klient - och ocksé for hans motpart - om ett ombud inte ar kompetent. En examen, som inom patentomradet, skulle
vara 6nskvard.

Vi har huvudsakligen positiva erfarenheter av sévél invandningar mot vara klienters mérken som invéandningar och "actions for
invalidation” mot tredje man. Det kravs en storre processrattslig kunskap da det galler EG-varumarken och farorna &r ganska
ménga om man inte ser upp, men systemet fungerar val och ar val genomtankt systemtekniskt. Det dubbla systemet med bade
invandning och senare méjlighet till central ogiltigférklaring &r naturligtvis kostnadseffektivt. En omstandighet som ar stérande
ar OHIM:s motvillighet att tillata muntliga férhandlingar. Efter vad jag fatt veta har man hittills endast hallit en enda muntlig
férhandling. Mot bakgrund av rattigheternas betydelse for féretagen och att det kan vara viktigt att presentera bevisning aven
muntligt borde béattre resurser skapas harvidlag.
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Var far ni lattast gehor for era resonemang.
PRV/PBR eller OHIM/Férstainstansratten?

Vid OHIM gér parterna oftast upp, vilket gor att
det ar svart att saga vilket geh6ér man far hos
OHIM. Vid PRV kan man manga ganger stanga
pannan blodig. | praktiken beror det emellertid pa
vilken fraga det handlar om.

Hur har EG-varumérkena sedan
kunnat nyttjas vid intrangstvister?

EG-varumarket &r en tung rattighet och méanga
lokala domstolar drar sig for att ifragasatta ratt-
tigheten, s& visst &r det en bra rattighet vid intréng.
Baksidan ar att man far ett EG-varumarke lite for
lattvindigt.

Slutligen - varfér satsa pa
EG-varumarkesregistrering?

Kostnadsaspekten, samt att det trots allt ar en
tung réttighet.

Det ar svart att besvara denna fraga generellt.
Svaret &r beroende av drendets karaktér.

Ett EG-varumarke kan positivt anvdndas vid
intrdngstalan mot ett nationellt varumarke &aven
om EG-varumérket inte har anvants just i detta
medlemsland inom anvandningsfristen, men kom-
mersiella intressen finns, och anvandningskravet ar
uppfyllt genom anvandning i andra lander inom EU.

Kostnadseffektivt. Generellt kortare handlagg-
ningstider an vid PRV. Klientens skyddsansprak
far ett mer verkligt innehall genom avsaknaden av
ex officio provning.

Det ar inte samma praxis, som svenskt ombud
vet man det och d& valjer man som ombud vég
beroende pé fraga. Det ar rétt lika méjligheter att
fa gehor om man har utgangspunkten i praxis klar
for sig.

Det borde vara samma sak som med nationella
registreringar. Jag skulle kontrollera gransknings-
listorna noggrant innan jag gick till domstol med
ett EG-varumarke, for att se hur stark rattigheten
egentligen &r.

Det ar billigast och effektivast trots allt.

Det gar inte att saga generellt, det varierar. Det
ar lite lattare att informellt ha kontakt med gran-
skarna vid PRV, man kan inte alls ha den kontak-
ten med granskarna vid OHIM. Besluten i PBR ar
jamna med bra forutsagbarhet.

De har anvants som en rattighet utan problem.
Ibland uppfattas EG-varumarket som en starkare
rattighet &n nationella rattigheter. Det ar ocksa
|attare att kontrollera om en nationell rattighet tex
har varitibruk eller kan havas.

Kostnadseffektivt. Man far skydd aven i lander dar
man inte &r verksam. Systemet &r enkelt adminis-
trativt och det racker med ett ombud. EU véxer
och registreringarna med det. Praxisskal.

Om man tittar pa rent juridiska resonemang anser
jag att PBR gor den mest korrekta bedémningen..
PRV kan man ménga génger ¢vertyga att de har
fel. Nar OHIM vél bestdmt sig sa kan det vara svart
att 6vertyga dem om motsatsen. OHIM gér dock
ordentliga analyser och ger ett klart svar pa for vad
och varfor ett marke brister i t ex registrerbarhet.

EG-varumarkena har manga géanger kunnat
utnyttjas for att bevisa en rattighet och f& annat
féretag att sluta med t ex anvandning av ett lik-
nande varumarke. Manga ganger ror det sig dock
om stadiet innan en process, och pa sé satt har jag
inte erfarenhet av s& manga rattsliga provningar i
domstol. Nar det galler andra europeiska lander

Det ar ett enkelt och relativt snabbt och kostnads-
effektivt satt att fa skydd for ett marke i ménga
lander.

Vid OHIM behandlas sakskal och argument
mycket sakligt och bra, tycker jag.

Det verkar som att en EG-registrering &r litet mer
respektingivande an en nationell registrering nar
man varnar presumtiva intrdngsgoérare.

Kostnadseffektivt - ungefar en tiondel av kostna-
den for s6kanden per land jamfért med att soka
nationellt, om man soker skydd i hela nuvarande
EU.

Normalt ar det lattare vid de danska myndighe-
terna. Den danska besvarsinstansen fattar manga
fornuftiga beslut.

Det ar det starkaste bevis man kan komma med
for sin ratt. Med hjélp av ett registrerat EG- varu-
marke kan man ofta undga ett interimistiskt beslut
eller en stdmning.

Stark, billig och férdelaktig.

Tyvarr forefaller det som om patentverket har gett
upp da det galler att bibehalla sin position som
nationell myndighet fér granskning bade vad gal-
ler varumarken och patent.

Vi ser inga problem med utnyttjandet av EG-varu-
market vid intrangstvister. Har tillkommer givetvis
dven mdéjligheten att féra havningstalan genstam-
ningsvis i Sverige.

Det finns inget billigare satt att erhalla varumér-
kesskydd pa fér en marknad med nara 420 miljo-
nerinnevénare.
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Titta inte bara pa registreringskostnaden

BrandNews var
nyfikna pad vad Rolf
Swiird, chef for design-
och varumarkesav-
delningen pa Prv, har
for uppfattning om
- L EG-varumirket sd hir
langt. Vi stillde darfor ndgra liknande fra-
gestallningar till honom som de fradgor som
varumirkesombuden svarade pa.

Rolf berittar inledningsvis att han ser
positivt pd EG-varumairket och pdpekar att
PRV ar engagerat i OHIM:s utveckling och
har darmed insyn i deras arbete.

P

Vilket upplagg fér varumarkesskyddet
rekommenderar du ett foretag som bara ar
aktivti Sverige?

PRV ger inte rekommendationer i
enskilda drenden. Infor varje ansokan
maste kunden naturligtvis gora ett mark-
nadsovervigande och en bedomning av
risken for konflikter med tidigare rittighe-
ter i de linder man har for avsikt att soka i.
Utifrdn den analysen fattas sd ett beslut om
hur man skapar det effektivaste varumar-
kesskyddet.

Vilken betydelse, och vilka effekter, har kost-
nadsaspekter?

Svart att uttala sig om som myndighet.
Man kan inte bara titta pa registrerings-
kostnaden, utan dven pé eventuella pro-
cesskostnader for invandningsdrenden och
domstolsprocesser.

Kéanner du till om nagra foretag har dvergivit
det svenska registreringssystemet?

Det kdnner jag inte till, men generellt
kan jag sdga att utlindska foretag idag
oftare gdr via oHIM eller mp.

Hur tror du att det ser utom 15 ar?

Femton ar dr nog en for kort tid for att
det ska ha skett omvilvande forandringar.
Efter oppnandet av linken kommer mark-
naden att ha en fullstindig frihet att vilja
mellan de system som passar bast i det
enskilda fallet. Nationell registering kom-
mer dven fortsittningsvis att vara betydel-
sefullt for foretag med mindre marknader,
liksom for de innehavare som av olika skal
viljer att dela upp sina rittigheter mellan
olika europeiska stater.

Det stora antalet avgéranden vid besvérs-
kammarna gor praxis svaréverskadlig.
Forstainstansrattens, och inte minst EG-dom-
stolens, avg6randen &r enklare att halla sig
uppdaterade om, och ar @ven mer av praxis.
Hur uppfattar du utvecklingen?

Det idr tydligt uttalat fran EG-domstolen
och forstainstansritten att de dr prejudi-
katbildare. oHim:s besvirskammare ir
inte en prejudikatinstans. Men, vid sidan
av detta har vi ett praxissamarbete med
bade oxiMm och medlemsstaterna som ett
slags forum att diskutera dessa fragor i
utan att det 4r bindande.

Slutligen- varfor tycker du att man bor satsa
pa nationell varuméarkesregistrering?

Har man inte behovet av en EG-regist-
rering ska man satsa nationellt. PRV har
den forsta juli introducerat en elektronisk
ansokningsblankett med tillhorande betal-
ningstjanst pd vdr hemsida www.prv.se.
Denna e-tjdnst gor att en korrekt ingiven
e-ansOkan kan handliggas snabbt och
effektivt. Till sist dr risken for invindning i
genomsnitt betydligt ligre nir du ger in en
nationell varumairkesansokan.

Trumf pa hand?

Vara klienter finns over hela varlden,

i stora internationella koncerner savil som i sma svenska foretag.
Detta har gett oss erfarenhet och samlad kompetens, ocksa inom special-
omraden som biokemi, medicinsk teknik och telefoni. Idag besitter vi unika

kunskaper som vi girna delar, lat oss fa ge dig trumf pa hand.
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