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Den 15 april 2013 beslutade radet, och den 16 april 2013 Europaparlamentet, att i enlighet med artikel 114
i fordraget om Europeiska unionens funktionssitt rddfraga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

om

"Forslag till Europaparlamentets och radets direktiv om tillndrmningen av medlemsstaternas varumdrkeslagar" (Om-

arbetning)

COM(2013) 162 final — 2013/0089 (COD).

Den 16 april 2013 gav kommitténs presidium facksektionen for inre marknaden, produktion och kon-

sumtion i uppdrag att utarbeta ett yttrande i drendet.

Med hinsyn till drendets bradskande karaktir utsdgs Bernardo Herndndez Bataller till huvudféredragande vid
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 491:a plenarsession den 10-11 juli 2013 (sammantradet
den 11 juli). EESK antog foljande yttrande med 116 roster for, O roster emot och 2 nedlagda roster:

1. Slutsatser och rekommendationer

1.1 Med hinsyn till varumirkenas obestridliga ekonomiska
virde och deras positiva effekt pd den inre marknadens funk-
tionssitt ar den gillande overstatliga ramlagstiftningen uppen-
barligen otillricklig. Forslaget till direktiv innebédr emellertid ett
framsteg i forhdllande till den nuvarande situationen, som ut-
mirks av rattsliga skillnader mellan EU:s och medlemsstaternas
ramlagstiftningar.

1.2 Kommittén foresprikar foljaktligen ett starkare skydd for
de immateriella rattigheter som ingér i en legitim anvindning av
ett varumarke och stoder, sd ldngt det dr mojligt, varumarkes-
registreringen i EU samt uppmanar kommissionen att stodja
Kontoret for harmonisering inom den inre marknaden (KHIM)
i dess uppgifter att overvaka dessa rittigheter.

1.3 EU-lagstiftningen ger pa sd sdtt innehavaren av ett va-
rumdrke bade ensamritt att anvdnda det i vinstsyfte ("ius uten-
di") och mojligheten att forhindra att det utnyttjas genom skad-
liga handlingar av tredje man, som imiterar eller obehorigt
utnyttjar dess sirskiljande drag (“ius prohibendi"). Kommittén
efterlyser forebyggande atgirder och skadestind vid piratkopie-
ring som innebdr forlorad konkurrenskraft for de europeiska
foretagen.

1.4 I gillande EU-lagstiftning anges dock inte klart villkoren
for hur varumirkesinnehavaren kan vidta effektiva atgarder for
att forhindra sddana handlingar.

1.5  Generellt sett bor hela harmoniseringsprocessen inom
de nidrmaste dren utmynna i enhetliga varumirkesrittsliga

bestimmelser. EU bor ocksd anta ett regelverk for varumérken
som bland annat faststiller skapandet av ett flexibelt, enhetligt
och ekonomiskt forfarande som gor det lattare for berorda
parter att frivilligt valja att registrera varumirken och att
komma till ritta med de nuvarande lagstiftningsskillnaderna.

1.6 EESK bor spela en aktiv roll i lagstiftningsforfarandet
infor antagandet av samtliga lagar som r6r immateriella rattig-
heter. Dirfor beklagar vi att forslaget till dndring av forord-
ningen om gemenskapsvarumarken inte remitterats till kommit-
tén.

1.7 EESK hoppas att det i framtiden kommer att finnas ett
system som sakerstiller ett enhetligt varumarkesskydd for fore-
tag och konsumenter.

2. Inledning

2.1 P4 internationell nivd regleras varumarkeslagstiftningen
av Konventionen for industriellt rattsskydd, som undertecknades
i Paris den 20 mars 1883 och senast reviderades i Stockholm
den 14 juli 1967 och dndrades den 28 september 1979 (')
(nedan "Pariskonventionen").

2.2 Enligt artikel 19 i Pariskonventionen forbehdller sig de
stater som omfattas av konventionen ritten att separat ingd
sdrskilda omsesidiga Gverenskommelser om industriell dgande-
ratt.

(") Forenta nationernas fordragssamling, volym 828, nr 11851.
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2.3 Denna bestimmelse utgjorde grunden for antagandet av
Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor
och tjanster vid registrering av varumérken, som antogs vid den
diplomatiska konferensen i Nice den 15 juni 1957 och som
senast reviderades i Genéve den 13 maj 1977 och dndrades den
28 september 1979 (?). En expertkommitté ser vart femte ar
over Niceklassificeringen.

2.4  Enligt databasen inom den internationella byrdn vid
Virldsorganisationen for den intellektuella dganderitten (nedan
kallad "den internationella byrdn") dr det bland EU-linderna
bara Cypern och Malta som inte dr anslutna till Nicedverens-
kommelsen, men bada anvinder sig av Niceklassificeringen.

2.5  Varumirkesskyddet dr i grunden territoriellt eftersom va-
rumdrket utgér en egendomsrittighet som skyddar ett tecken pa
ett bestdmt territorium.

2.5.1 1 EU:s primdrratt faststalls skyddet av immateriella rat-
tigheter i artikel 17.2 i Europeiska unionens stadga om de
grundldggande rittigheterna.

2.5.2  Dessutom faststills i artikel 118 i EUF-fordraget att
inom ramen for den inre marknadens upprittande eller funk-
tion ska Europaparlamentet och radet, i enlighet med det ordi-
narie lagstiftningsforfarandet, foreskriva atgirder i europeiska
lagar for att skapa europeiska rdttigheter som sikerstiller ett
enhetligt skydd for immateriella rattigheter i unionen och for
att uppritta centraliserade system for beviljande av tillstind,
samordning och kontroll pd unionsniva.

2.6 I EU samexisterar skydd av nationella respektive europe-
iska varumirken. Innehavaren av ett nationellt varumirke kan
utova de rittigheter som foljer av varumarket pd medlemssta-
tens territorium i enlighet med det skydd som faststills av den
nationella varumaérkeslagstiftningen. Innehavaren av ett gemen-
skapsvarumarke kan gora samma sak pd de 28 medlemsstater-
nas territorium eftersom mirket har rittsverkan pd hela detta
territorium.

2.7 Medlemsstaternas lagstiftning om varumirken harmoni-
serades delvis genom direktiv 89/104/EEG av den 21 december
1988, senare kodifierat som direktiv 2008/95/EG.

2.8  Parallellt med detta, och kopplat till de nationella va-
rumdrkessystemen, infordes genom rddets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumir-
ken, kodifierad som forordning (EG) nr 207/2009, ett fristdende
system for registrering av enhetliga rittigheter med samma ritts-
verkan i hela EU. I detta sammanhang inrdttades kontoret for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken och
monster) (nedan kallat KHIM) for att ansvara for registrering
och forvaltning av gemenskapsvarumarken.

2.9 Under de senaste dren har kommissionen inlett offentliga
debatter om immateriella rittigheter dar EESK har deltagit, och
2011 tillkdnnagav kommissionen en 6versyn av det europeiska

(%) Forenta nationernas fordragssamling, volym 818, nr 11849.

varumarkessystemet i syfte att modernisera det pd bade EU-niva
och nationell nivd genom att gora det mer effektivt, andamals-
enligt och konsekvent.

2.10 I sin resolution av den 25 september 2008 om den
overgripande europeiska planen mot forfalskning och piratko-
piering efterlyste rddet en Gversyn av "Rédets forordning (EG)
nr 1383/2003 av den 22 juli om tullmyndigheternas ingripande
mot varor som misstinks gora intrdng i vissa immateriella rat-
tigheter och om vilka dtgdrder som skall vidtas mot varor som
gor intrdng i vissa immateriella rattigheter” (}). EESK efterlyser
forbattringar av ramlagstiftningen for att stirka skyddet av im-
materiella rattigheter av tullmyndigheterna och sikerstilla en
adekvat rattssikerhet.

2.11  Det europeiska varumirkessystemet bygger pa princi-
pen om samexistens och komplementaritet mellan nationellt
varumarkesskydd och ett varumirkesskydd pa EU-niva.

2.12  Forordningen om ett europeiskt varumirke tillhanda-
haller ett heltickande system med bestimmelser om samtliga
fragor som ror materiell ritt och processritt, medan direktivet
omfattar en tillnirmning som endast giller valda bestimmelser
inom materiell ratt. Syftet med forslaget dr att de materiella
reglerna i allt vasentligt ska vara enhetliga och att dtminstone
de viktigaste procedurreglerna ska vara forenliga.

2.13  Syftet med forslaget att frimja innovation och ekono-
misk tillvixt genom att gora varumirkesregistreringssystemen i
hela EU mer tillgangliga och dndamalsenliga for foretag tack
vare lagre kostnader, mindre komplexitet, snabbare hantering
samt bittre forutsigbarhet och rittslig sikerhet.

2.14  Detta omarbetningsinitiativ har f6ljande konkreta mal:

— Att modernisera och forbittra de befintliga bestimmelserna
i direktivet genom en dndring av fordldrade bestimmelser,
oka den rattsliga sikerheten och klargora varumarkesrittig-
heter vad giller omfattning och begrinsningar.

— Att oka tillnirmningen av nationella lagar och foérfaranden
som ror varumdrken — i syfte att oka deras Overensstim-
melse med gemenskapens varumirkessystem — pd foljande
satt:

a) Infora nya materiella bestimmelser och

b) inféra de viktigaste procedurreglerna i direktivet i enlig-
het med bestimmelserna i férordningen, sirskilt de dar
befintliga skillnader skapar betydande problem fran an-
vandarsynpunkt, och de dir sddana anpassningar anses
nodvindiga for att skapa ett harmoniskt, kompletterande
system for varumirkesskydd i Europa.

— Att underlitta samarbetet mellan medlemsstaternas myndig-
heter och KHIM i syfte att frimja konvergens mellan praxis
och utveckling av gemensamma verktyg genom att infora en
rittslig grund for detta samarbete.

() http:/[eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.doruri=0J:L:2003:196
:0007:0014:sv:PDF.
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215 A ena sidan uppdaterar och forbittrar forslaget till di-
rektiv gillande bestimmelser i foljande avseenden:

— Definitionen av varumirket ger mojlighet till registrering av
material som kan dterges med tekniska medel som erbjuder
tillfredsstillande sakerhet.

— Rittigheter som ar knutna till ett varumirke (artiklarna 10
och 11) som avser rattigheter som ges utan att det paverkar
tidigare rattigheter, fall av dubbel identitet, anvindning som
firma eller bolagsnamn, anvindning i jimforande reklam,
forsandelser frdin kommersiella leverantorer, inforsel av varor
i tullomréddet, forberedande rittsakter och begrinsningar av
ett varumirkes rittsverkan.

2.16 A andra sidan 4r avsikten med forslaget att uppnd en
hogre grad av materialrittslig tillndrmning genom att lagga till
skydd av geografiska beteckningar och traditionella uttryck,
skydd av renommerade varumidrken och behandling av va-
rumdrken som formogenhetsobjekt, eftersom det kan rora sig
om overldtelse av sakritter, samt skydd av kollektivmarken.

2.17  Anpassningen av viktiga procedurregler omfattar be-
teckningen och klassificeringen av varor och tjanster, obligato-
riskt  granskningsforfarande, avgifter, invindningsf6rfarande,
bristande anvdndning som forsvar i invdndningsforfaranden,
forfarande for upphavande eller ogiltighetsforklaring och bris-
tande anvindning som forsvar i forfaranden som avser ansokan
om ogiltighetsforklaring.

2.18  Forslaget syftar dven till att underlitta samarbetet mel-
lan myndigheter. Som ett komplement till den rittsliga ramen
for samarbete som foreslds i samband med Gversynen av for-
ordningen utgor artikel 52 en rattslig grund for att underldtta
samarbetet mellan KHIM och medlemsstaternas myndigheter for
immateriella rattigheter.

3. Allminna kommentarer

3.1  EESK vilkomnar Europeiska kommissionens forslag till
direktiv som forefaller sarskilt lagligt i ljuset av en konkurrens-
kraftig global ekonomisk miljo och konjunkturavmattningen i
Europa.

3.1.1  Varumirket kan & ena sida bidra till att oka foretagens
affarsvirde och skapa kundlojalitet, och & andra sidan till att
skydda konsumenterna.

3.1.2  Den senare aspekten har hir stor betydelse av olika
skal:

— For det forsta minskar varumarkesskyddet konsumenternas
sokkostnader.

— For det andra garanterar det en enhetlig kvalitetsnivd som
tvingar producenten att varda produktens eller tjdnstens in-
nehall.

— For det tredje kriver det en investering i forbattringar och
innovationer som stirker konsumenternas fortroende for
marknaden.

3.2 Forslaget till direktiv kommer att innebidra en avsevird
forbattring av den nuvarande rittsliga ramen i medlemsstaternas
lagstiftning i tre avseenden:

— En forenkling av varumirkesregistreringssystemen i hela EU,
vilket kommer att leda till en minskning av kostnaderna och
snabbare forfaranden.

— Okad rittssikerhet som resultat av bittre komplementaritet
mellan de nationella och de 6verstatliga reglerna pd omradet
och bittre samordning mellan de behoriga myndigheterna.

— Okad skyddsniva for immateriella rittigheter, huvudsakligen
som en foljd av tydligare regler om transitering av varor,
inforande av nya registreringskriterier som t.ex. ljudmaérken,
och vissa specifikationer om skydd av geografiska beteck-
ningar eller av sprak som inte dr EU-sprak m.m.

3.3 Vad giller den ekonomiska, handelsmassiga och rttsliga
utvecklingen innehéller forslaget ocksa viktiga nyheter, t.ex. en
definition av ett varumirke som mojliggor atergivning med
andra dn grafiska medel och tydligare identifiering av varumir-
ket, vilket ger mojligheter att registrera varumarken som kan
aterges med tekniska hjilpmedel som erbjuder tillfredsstillande
garantier.

3.4 Vi ser positivt pd avsikten att uppnd en hogre grad av
materialrdttslig tillndrmning, t.ex. genom att lagga till skydd av
geografiska beteckningar och traditionella uttryck, skydd av re-
nommerade varumirken och behandling av varumirken som
formogenhetsobjekt, exempelvis i samband med o6verltelser,
vilket dr viktiga aspekter av kommersiellt utnyttjande. Forslaget
till direktiv omfattar kollektivmarken och garantimirken, vilket
ar mycket viktigt for savil foretagen som konsumenterna.

3.5  Slutligen vdlkomnar EESK anpassningen av de viktigaste
procedurreglerna, eftersom detta innebdr gemensamma regler
dels for beteckning och klassificering av varor och tjanster i
linje med de principer som faststillts av EU-domstolen, dels
for obligatorisk granskning och forfaranden for invindning,
aterkallande eller ogiltighetsforklaring.

3.6 Kommittén ser ocksd positivt pa att utarbetandet av di-
rektivforslaget har skett med stor oppenhet och deltagande frén
berorda sektorer ur det civila samhdllet.

3.7  EESK har dock vissa invindningar mot forslagets syfte
och innehall, oavsett de eventuella dndringar som kommer att
finnas i forslaget till andring av den gillande forordningen (EG)
nr 207/2009, dir ett fristdende system for registrering av EU-
enhetliga rattigheter faststills, och som kommer att utgora ett
lagstiftningspaket tillsammans med direktivforslaget.
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3.8 I det sammanhanget vill kommittén uttrycka sin for-
véining over att forslaget COM (2013) 161 final av den 27 mars
2013 om dndring av ovannimnda férordning om gemenskaps-
varumirken inte har blivit féremdl for samrdd med EESK.

3.9 Med tanke pd att det handlar om en rittsakt med direkta
konsekvenser pd inre marknadens funktion (artikel 118 i EUF-
fordraget) och som péverkar konsumentskyddsnivan (artikel 169
i EUF-fordraget) innebir en kontextuell och konsekvent tolkning
av fordragets bestimmelser, som uttryckligen ger kommittén
behorighet att yttra sig om fragor inom detta omrdde, ett
krav pa att EESK ska delta i lagstiftningsforfarandet i samband
med antagandet av denna akt.

3.10  EU-lagstiftningen ger pd sa sitt innehavaren av ett va-
rumdrke bide ensamritt att anvianda det i vinstsyfte ("ius utendi")
och méojligheten att forhindra att det utnyttjas genom skadliga
handlingar av tredje man, som imiterar eller obehérigt utnyttjar
dess sirskiljande drag ("ius prohibendi") (artikel 9 i forordning
(EG) nr 207/2009).

3.11 I gillande EU-lagstiftning anges dock inte klart under
vilka villkor varumirkesinnehavaren kan vidta relevanta dtgirder
for att forhindra sidana handlingar.

3.11.1  Aven om forslaget till direktiv innebdr en avsevird
okning av antalet fall dar varumarkesinnehavaren kan forbjuda
att tredje man anvinder varumirket (artikel 10) och faststiller
en ny bestimmelse i detta avseende, ndmligen overtridelse av
innehavarens rittigheter genom anvindning av utstyrsel, for-
packning eller andra sitt (artikel 11) eller otilliten anvindning
av ett varumirke av ombud eller foretridare for innehavaren
(artikel 13), dr det en behorig domstol som madste avgora lagens
rickvidd om den berorda aktoren inleder en rittsprocess.

3.11.2  Det blir darfor det relevanta rattsliga organet som fir
faststilla om det finns en risk for forvixling eller obehorigt
utnyttjande av det skyddade varumirket av tredje part och
om sa ar fallet ocksd faststdlla den ersittning som innehavaren
bor fd som en foljd av den talan som vickts.

3.11.3  Foljaktligen erbjuder inte direktivforslaget ndgot en-
hetligt skydd for varumirkesinnehavarens nyttjanderitt eller
for konsumenternas rattigheter om de skulle paverkas av otill-
borlig anvindning eller forfalskning av ett varumarke.

3.12  Komplementariteten mellan de 6vernationella och de
nationella systemen for varumarkesskydd innebar darfor en tyd-
lig risk for att detta skydd inte 4r sd snabbt och effektivt som
mojligt, vilket det i linje med direktivets mal bor vara.

3.12.1  Det finns tex. inte ndgon garanti fér att man kan
komma tillritta med nationella skillnader som foljer av ett fel-
aktigt genomforande av bestimmelserna i direktiv 2004/48/EG
(om skyddet for immateriella rattigheter) nar det galler skydds-
atgdrder som syftar till

— forbudsforeliggande, inbegripet eventuell forstorelse av va-
ror och utrustning for tillverkning av dessa, eller vitesfore-
laggande,

— skadestdnd, eller mojlighet att offentliggora relevant dom.

3.12.2  Denna rittsliga osikerhet forvirras om det ar fraga
om intrdng i varumirkesinnehavarens rdttigheter i en rad med-
lemsstater.

3.13  En bidragande orsak till detta dr att det i direktivfor-
slaget finns exempel pd omstindigheter som gor skyddet mer
komplext.

3.13.1  Tartikel 4.3 (Absoluta registreringshinder eller ogiltig-
hetsgrunder) anges t.ex. att "ett varumirke ska kunna forklaras
ogiltigt om den sokande gjorde sin ans6kan om registrering av
varumirket i ond tro" och att "varje medlemsstat [ocksd far]
foreskriva att ett sddant varumirke inte ska registreras”.

3.14  Eftersom avsaknad av nyttjandeuppsdt enligt KHIM inte
kan betraktas som ond tro, uppstdr frigan vilken myndighet
som da ska faststilla enhetliga kriterier som gor det mojligt
for behoriga provningsorgan att avgéra om det finns andra
tecken pd ond tro.

3.15 Denna lucka i reglerna dr paradoxal vid en jimforelse
med den nya bestimmelsen i direktivforslagets artikel 10.5, som
ger innehavaren av ett registrerat varumarke rdtt att forhindra
tredje man frdn att infora varor frén ett tredjeland in i tullunio-
nen, utan att dessa har overgatt till fri omsdttning dir. Darfor
ligger forslaget inte i linje med det aktuella malet i EU-dom-
stolen om transitering av varor (forenade malen C-446/09 och
C-495/09, Philips och Nokia) och upphiver varje antagande om
eller bevis for god tro fran tredje mans sida (%).

(* 1 direktivforslagets artikel 10.5 anges foljande: "Innehavaren av ett
registrerat varumdarke ska ocksd ha ritt att forhindra tredje man fran
att i samband med kommersiell verksamhet fora in varor i tullomra-
det for den medlemsstat ddr varumirket dr registrerat utan att ha
overgdtt till fri omsittning, om dessa varor, inbegripet emballage,
kommer fran tredjeland och utan tillstdind har forsetts med ett va-
rumirke som &r identiskt med det varumirke som registrerats for
sddana varor, eller som i visentliga drag inte kan sirskiljas frén det
varumdirket." Kort sagt dr det frdga om att inritta en effektiv meka-
nism for bekdmpning av forfalskade varor som produceras utanfor
EU och om att férhindra berorda parter frdn att utnyttja den rittsliga
konstruktionen att varor i transit inte inférs i EU:s tullomrdde.
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3.16 A andra sidan kommer arbetet med att forebygga och
bekdmpa olagliga affirsmetoder av detta slag att tydligt stirkas
om det i direktivforslaget faststills en specifik rittslig grund som
ger kommissionen befogenhet att intensifiera sina insatser ge-
nom samarbete med myndigheterna i tredjelinder dir dessa
affirsmetoder dr allmant utbredda och systematiska.

3.17  Inte heller bestimmelserna i artikel 45.1 i direktivfor-
slaget dr tillrickliga. Ddr anges i allmidnna ordalag att "medlems-
staterna ska sorja for ett effektivt och snabbt administrativt
forfarande infér sina myndigheter for att invinda mot registre-
ring av en varumdirkesansokan av de skil som foreskrivs i ar-
tikel 5". Det bor faststillas mer konkreta bestimmelser om detta
forfarandes karaktir, och en rimlig tidsram inom vilken de
behoriga nationella myndigheterna kan vidta dtgarder bor fast-
liggas juridiskt, i linje med artikel 41 i EU:s stadga om de
grundlidggande rattigheterna (rétt till god forvaltning).

3.18  Med avseende pé den effektivitet och forutsebarhet som
ett Overstatligt skydd ger varumirkesinnehavarna krivs pd
samma sitt ocksd en Oversyn av innehdllet i de andra bestim-
melserna i direktivforslaget, t.ex. artiklarna 44 och 52. Vad
giller artikel 44, som faststiller en ytterligare (klass)avgift for
varje varu- och tjinsteklass utéver den forsta klass som ska

Bryssel den 11 juli 2013

inkluderas i den forsta (ansoknings- eller registrerings-)avgiften,
bor det faststillas en maximal procentsats for dessa avgifter.

3.19  Vad giller artikel 52 4 andra sidan, som foreskriver
samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter och KHIM i
syfte att frimja konvergens mellan praxis och gemensamma
verktyg och uppnd samstimmiga resultat i samband med
granskning och registrering av varumérken, bor man faststilla
en sirskild bestimmelse som, i enlighet med artikel 129 i EUF-
fordraget, ger kommissionen genomférandebefogenheter nir det
giller att anta en bindande uppforandekod.

320 Det administrativa samarbetet mellan KHIM och de
olika nationella myndigheterna bor betraktas som en frdga av
allmint intresse, i linje med artikel 197 i EUF-fordraget. I detta
sammanhang vore det sirskilt intressant att underldtta utbyte av
information och personal och att stodja utbildningsprogram
genom att inrdtta en offentlig budget for detta.

3.21  Generellt sett bor hela harmoniseringsprocessen inom
de ndrmaste dren utmynna i enhetliga varumarkesrttsliga be-
stimmelser. EU bor ocksd anta ett regelverk for varumirken
som bland annat faststiller skapandet av ett flexibelt, enhetligt
och ekonomiskt forfarande som gor det littare for berorda
parter att frivilligt vélja att registrera varumarken.

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs

ordférande
Henri MALOSSE
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