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Utvidgning

1 Inledning

| detta avsnitt diskuteras reglerna i forhallande till nya medlemsstaters anslutning till
Europeiska unionen och konsekvenserna for innehavare av gemenskapsvarumarken.
Bade absoluta och relativa registreringshinder tas upp i detta kapitel.

De relevanta bestdammelserna om utvidgning och gemenskapsvarumarken finns i
artikel 165 i CTMR. Dessa bestammelser infordes i forordningen i samband med
utvidgningsprocessen 2004 (davarande artikel 147a i CTMR) och har inte andrats
under efterféljande utvidgningsprocesser. Den enda andringen i férordningstexten ar
att de nya medlemsstaternas namn har lagts till.

| tabellen i bilaga 1 anges de nya medlemsstaterna med respektive anslutningsdag och
officiella sprak.

2 Regler avseende provning

2.1 Automatisk utstrackning av gemenskapsvarumarken till nya
medlemsstater

| artikel 165.1 i CTMR faststélls grundregeln i samband med utvidgning, som &r att alla
befintliga ansokningar om gemenskapsvarumarken och registrerade
gemenskapsvaruméarken automatiskt utstrécks till de nya medlemsstaterna utan att
nagon ytterligare atgard vidtas av kontoret, ndgot annat organ eller innehavarna av de
berorda rattigheterna. Man behdver inte betala nagra extra avgifter eller utféra nagon
annan administrativ  formalitet. =~ Genom att Dbefintliga anstkningar om
gemenskapsvaruméarken och registrerade gemenskapsvarumarken utstracks till de nya
medlemsstaternas territorier, garanteras att dessa rattigheter har samma verkan i hela
EU och foljer den grundlaggande principen om gemenskapsvaruméarkens enhetliga
karaktar.

2.2 Pagaende ansdkningar om gemenskapsvarumarke

Artikel 165.2 i CTMR innehaller en viktig 6vergangsbestammelse enligt vilken
ansokningar om gemenskapsvarumarken som ar under behandling pa
anslutningsdagen inte far vagras med hansyn till ndgot av de absoluta
registreringshindren, om detta hinder blir tillampligt enbart pa grund av en ny
medlemsstats anslutning (klausul om undantag for gammal havd). | praktiken innebar
det att en anstkan om gemenskapsvarumarke inte avslas om den ar ingiven fore en
ny medlemsstats anslutningsdag, aven om varumarket &r icke-sérskiljande,
beskrivande, generiskt, vilseledande eller strider mot allman ordning eller moral pa
spraket inom den nya medlemsstatens territorium.

For ansokningar som inges efter anslutningsdagen tillampas registreringshindren i
artikel 7.1 i CTMR &aven for den nya medlemsstaten. Det géller &ven nar ansdkan om
gemenskapsvarumarke har ett prioritetsdatum som ligger fore den relevanta
anslutningsdagen. Ratten till prioritet skyddar inte den som anstker om
gemenskapsvarumarke mot eventuella lagandringar som &r relevanta for dennes
anstkan. Granskarna ska darfor tillampa samma prévningskriterier som for alla 6vriga
officiella EU-sprak. Det innebar att granskaren maste kontrollera om varumarket i
ansotkan ar beskrivande etc. aven i den nya medlemsstaten.

Riktlinjer for provning vid kontoret, del A, Allmanna regler Sidan 3

FINAL VERSION 1.0 01/08/2014



Utvidgning

Denna princip ska dock tillampas med férsiktighet, eftersom den endast innebar att
kriterierna for tillampning av artikel 7.1 i CTMR inte ska bli strangare till foljd av att nya
medlemsstater ansluter sig. Den omvénda slutsatsen, att bendmningar som &r
beskrivande pa ett sprak eller inom en ny medlemsstats territorium anda far registreras
om ansdkan om gemenskapsvarumarke inges fore anslutningsdagen, stammer inte
alltid. Exempelvis kan beskrivande benamningar i de nya medlemsstaternas sprak ha
kommit in i befintliga medlemsstaters sedvanliga sprak eller vara valkanda inom dem
(till exempel vodka), och geografiska beteckningar kan redan ha avslagits som
beskrivande benamningar (till exempel Balaton eller Tokaj). Man ska aven ta hansyn till
geografiska beteckningar som redan ar skyddade i de nya medlemsstaterna och till
skydd som harror frdn unionslagstiftningen eller bilaterala avtal mellan nya
medlemsstater och EU eller befintliga medlemsstater.

Registreringshindren i artikel 7.1 f och g i CTMR avseende marken som strider mot
allman ordning eller allman moral respektive vilseledande marken, paverkas narmare
bestamt endast av denna bestdmmelse om vilseledandet eller 6vertradelsen av allméan
moral beror pa en innebdrd som bara framgar pa en ny medlemsstats sprak. Kontoret
tolkar artikel 7.1 f i CTMR i enlighet med unionsomfattande kriterier, oavsett hur stréng
moralen ar i olika lander i EU.

Bestammelsen i artikel 165.2 i CTMR paverkar slutligen inte registreringshindren i
artikel 7.1 e eller i 7.1i CTMR: det forstnamnda avser tecken som endast bestar av
sjalva varans form, en form som kravs for att uppna ett tekniskt resultat eller en form
som ger varan ett betydande varde, och det sistnamnda avser andra tecken och
emblem som inte skyddas genom artikel 6ter i Pariskonventionen men som ar av
sarskilt allméant intresse.

2.3 Sarskiljningsformaga till foljd av anvandning

| enlighet med kontorets praxis maste sarskiljningsformaga till foljd av anvandning
(artikel 7.3 i CTMR) finnas pa ingivningsdagen for ansokan om gemenskapsvarumarke
och kvarstd till registreringsdagen. Om den som ansoker om ett
gemenskapsvarumarke fore anslutningsdagen kan visa att sarskiljningsformaga till
folid av anvandning fanns pa ingivningsdagen, forhindrar artikel 165.2 i CTMR
invandningar pa grund av att varumarket inte ar sarskiljpart genom anvandning i de nya
medlemsstaterna. Den stkande behover alltsa inte bevisa sarskiljningsformaga till féljd
av anvandning i de nya medlemsstaterna.

2.4 Ond tro

Kontoret kommer anse att s6kanden har ingett sin ansékan om gemenskapsvarumarke
i ond tro om den inlamnades fore anslutningsdatumet och avser en bendmning som &r
beskrivande eller pa annat satt ogiltig for registrering pa spraket i en ny medlemsstat
med syftet att fA ensamratt till en icke registrerbar benamning eller med andra
forkastliga syften.

Detta har i praktiken ingen verkan under sjélva prévningen, eftersom ond tro inte utgor
ett absolut registreringshinder och kontoret féljaktligen inte har befogenhet att invanda
pa eget initiativ. Kontoret har i uppgift att beakta ingivande i ond tro endast da en
anstkan om ogiltigforklaring inges (artikel 52.1 b i CTMR). Aven de nationella kontoren
i de nya medlemsstaterna ar fast beslutna att vidta atgarder mot ond tro i samband
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med utvidgning. De som ansoker om gemenskapsvarumarke bor darfor ha i atanke att
aven om det inte finns nagra registreringshinder under registreringsforfarandet, kan
talan vackas mot deras registrerade gemenskapsvarumarken i ett senare skede pa
grundval av artikel 52.1 b i CTMR.

2.5 Omvandling

Omvandling av en ans6kan om gemenskapsvarumarke till ansokningar om nationellt
varumarke for nya medlemsstater kan begaras fran och med dessa staters
anslutningsdag. Omvandling ar ocksa mojlig nar ansokningsdagen for ett omvandlat
gemenskapsvarumarke ar fore anslutningsdagen. Nar det galler en ny medlemsstat
ska den omvandlade ansdkan dock ha samma verkan som en aldre rattighet i enlighet
med nationell lagstiftning. Nationell lagstiftning i nya medlemsstater innehaller antagna
bestammelser som ar likvardiga med artikel 165 i CTMR och som innebar att utstrackta
gemenskapsvarumarken har samma verkan som aldre rattigheter i de nya
medlemsstaterna endast fran och med anslutningsdagen. | praktiken betyder detta att
omvandlingsdagen i en ny medlemsstat inte kan intréffa fore den statens
anslutningsdag.

Om man tar Kroatiens anslutning som exempel, innebar detta att &ven om ett
omvandlat gemenskapsvarumarke har ansokningsdatumet den 1 maj 2005 i Kroatien,
kommer omvandlingsdatumet inte att vara den 1 maj 2005 utan den 1 juli 2013, dvs.
Kroatiens anslutningsdag.

Utvidgningsdatumet utléser inte ndgon ny tremanadersfrist for ansékan om omvandling
enligt artikel 112.4 i CTMR.

2.6 Ovriga praktiska konsekvenser

2.6.1 Ingivning vid nationella kontor

Fran och med en ny medlemsstats anslutningsdag kan en anstkan om
gemenskapsvarumarke aven inges genom den statens nationella kontor.

2.6.2 Yrkesmassiga foretradare

Fran och med en ny medlemsstats anslutningsdag behover sokande (likval som 6vriga
parter i forfaranden infér kontoret) med séte eller hemvist i den staten inte langre
foretradas av en yrkesmassig foretradare. Fran och med en ny medlemsstats
anslutningsdag kan yrkesmassiga foretradare fran den staten tas med i kontorets
forteckning over yrkesmassiga foretradare i enlighet med artikel 93 i CTMR och far
sedan foretrada tredje parter infor kontoret.

2.6.3 Forsta och andra sprak

Fran och med en ny medlemsstats anslutningsdag (se bilaga 1) far den statens

officiella sprak anvandas som forsta sprak i ansokningar om gemenskapsvarumarke
som inges pa eller efter den dagen.
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2.6.4 Oversattning

Ansokningar om gemenskapsvarumarke med ansokningsdatum fére en ny
medlemsstats anslutningsdag och befintliga registreringar av gemenskapsvarumarken
kommer varken att oversattas eller offentliggéras pad nytt pd den statens sprak.
Ansokningar om gemenskapsvarumarke som inges efter en ny medlemsstats
anslutningsdag 6versitts till och offentliggors pa alla officiella EU-sprak.

2.6.5 Foretrade

Foretrade kan A&beropas for ett nationellt varumarke som var registrerat fore
anslutningen av den nya medlemsstaten i fraga eller till och med fére upprattandet av
Europeiska unionen. Yrkandet om foretrade far emellertid inte ske forran efter
anslutningsdagen. Det varuméarke som registrerats i den nya medlemsstaten maste
vara aldre an gemenskapsvarumarket. Eftersom ett utstréckt gemenskapsvarumarke
har samma verkan i den nya medlemsstaten som en aldre rattighet fran och med
anslutningsdagen, ar yrkande om féretrade bara relevant nar det aldre nationella
varumarkets ansokningsdatum eller prioritetsdatum ligger fore anslutningsdagen i
tiden.

Exempel 1: Samma person inger en ansdkan om gemenskapsvarumarke
den 1 april 1996 och en anstkan om nationellt varumarke i Ruménien den
1 januari 1999. Efter den 1 januari 2007 (Ruméniens anslutningsdag) kan personen
aberopa foretrade for den ruméanska ansokan om nationellt varumaérke.

Exempel 22 Samma person innehar, denl1 januari 2005, en internationell
registrering som designerar EU och sedan designerar Ruméanien den 1 januari 2006.
Efter den 1 januari 2007 kan foretrade for den rumanska designeringen aberopas aven
om sjalva designeringen skedde senare an den internationella registrering som
designerar EU. Det beror pa att gemenskapsvarumarket far rattsverkan fran och med
den nya medlemsstatens anslutningsdag (i detta fall den 1 januari 2007).

2.6.6 Granskning

De nationella kontoren i en ny medlemsstat kan géra granskningar (artikel 38.2 och
38.3 i CTMR) fran och med den statens anslutningsdag. Endast ansdkningar om
gemenskapsvarumarke med ansokningsdatum pa eller efter anslutningsdagen skickas
till nationella kontor for granskning.

3 Regler avseende invandning och annullering

1. | enlighet med artikel 165.4 b i CTMR ar det inte tillatet att invanda mot eller
ogiltigférklara en anstkan om gemenskapsvarumarke pa grundval av en nationell
aldre rattighet som forvarvats i en ny medlemsstat fore den statens
anslutningsdag.

AnsOkningar om gemenskapsvarumarke som ingetts pa eller efter
anslutningsdagen omfattas dock inte av denna klausul om undantag for gammal
havd, s& dessa kan avslas efter invandning eller ogiltigforklaras, med anledning
av en aldre nationell rattighet i en ny medlemsstat. Detta forutsatt att den &éldre
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rattigheten faktiskt ar aldre om man jamfor de tva ansoknings- eller
prioritetsdatumen.

2. Nar det galler invandningar finns ett undantag fran denna
(6vergangs-)bestammelse i artikel 165.3 i CTMR. Om en ansdkan om
gemenskapsvarumarke har ingetts under de sex manaderna narmast fore
anslutningsdagen, far invandningar framstéllas pd grund av att det fanns en
nationell rattighet i en ny medlemsstat pa anslutningsdagen, forutsatt att denna
rattighet

a) har ett tidigare ansokningsdatum eller prioritetsdatum, och
b)  har férvarvats i god tro.

3.  Det ar ansokningsdatum och inte prioritetsdatum som ar avgorande for huruvida
en invandning far framstallas mot en ansékan om gemenskapsvarumarke pa
grundval av en aldre rattighet i en ny medlemsstat. Ovannamnda bestammelser
far i praktiken de konsekvenser som framgar av féljande exempel avseende
Kroatiens anslutning (den 1 juli 2013):

a) Om en anstkan om gemenskapsvarumarke ingavs fore den 1 januari 2013
(prioritetsdatum &r irrelevant i detta sammanhang) kan man inte under
nagra omstandigheter framstélla nagon invandning eller ogiltigforklara
gemenskapsvarumarket pa grundval av en nationell aldre rattighet i en ny
medlemsstat.

b) Om en ansbkan om gemenskapsvarumérke ingavs mellan den
1 januari 2013 och den 30 juni 2013 (dvs. de sex manaderna narmast
fore anslutningsdagen), far invandning framstéllas av ett kroatiskt
varumarke, forutsatt att det kroatiska varumarkets anstkningsdatum eller
prioritetsdatum féregar ansokningsdatum eller prioritetsdatum for den
ansOkan om gemenskapsvaruméarke som invandningen avser och forutsatt
att anstkan om det nationella varumarket skedde i god tro.

c) En ansokan om gemenskapsvarumarke med ansokningsdatum
den 1juli 2013 eller senare kan invandas mot eller ogiltigforklaras pa
grundval av ett varumarke som registrerats i Kroatien. Detta om det
varumarket har ett aldre ansokningsdatum eller prioritetsdatum enligt de
normala reglerna. Forvarvande i god tro ar inget villkor. Detta galler alla
nationella varumarken och &ldre icke-registrerade rattigheter som nagon
ansokt om eller forvarvat i en ny medlemsstat fére anslutningen.

d) En ansdkan om gemenskapsvarumérke med ansokningsdatum
den 1juli 2013 eller senare, men som har ett prioritetsdatum fore
den 1 juli 2013, kan man invanda mot eller ogiltigférklara pa grundval av ett
varumarke som registrerats i Kroatien, om det varuméarket har ett aldre
ansokningsdatum eller prioritetsdatum enligt de normala reglerna.

Detta 6vergadngsundantag ar begransat till ratten att framstalla en invandning och
innefattar inte ratten att inge en ansokan om annullering pa grund av relativa
registreringshinder. Om det inte inkommer nagon invandning under ovannamnda
sexmanadersperiod, kan anstkan om gemenskapsvarumarke inte langre
bestridas genom en invandning eller en anstkan om ogiltigférklaring.
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4, Enligt artikel 165.5 i CTMR far anvandningen av ett gemenskapsvarumarke med
ansokningsdatum fére en ny medlemsstats anslutningsdag forbjudas i enlighet
med artiklarna 110 och 111 i CTMR, om ett dldre varumarke registrerats i den
nya medlemsstaten i god tro med ett ansoknings- eller prioritetsdatum fore
anslutningsdagen.

Ovannamnda bestammelse géller &ven

o anstkningar om nationella varumarken som ingetts i nya medlemsstater,
forutsatt att de sedan har registrerats, och

o oregistrerade rattigheter som forvarvats i nya medlemsstater och som
omfattas av artikel 8.4 eller artikel 53.2 i CTMR, forutsatt att datum for
forvarv av rattigheten enligt nationell lagstiftning ersatter anséknings- eller
prioritetsdatumet.

5. Nar en invandning grundar sig pa ett nationellt registrerat varumarke eller annan
rattighet i en ny medlemsstat, ar det om invandningen ar befogad eller inte som
avgor om den rattigheten kan aberopas som grund for invandning mot en
anstkan om gemenskapsvarumarke. Det &r inte en fraga om tillatlighet.

6. Det aldre nationella varumarket antas ha forvarvats i god tro. Det innebar att om
god tro ifragaséatts maste den andra parten i forfarandet (den som ansokt om det
bestridda gemenskapsvarumarket vid tillampning av artikel 165.4 i CTMR eller
innehavaren av det registrerade gemenskapsvarumarket vid tillAmpning av
artikel 165.5 i CTMR) bevisa att innehavaren av den aldre nationella rattighet
som erhdllits i en ny medlemsstat, handlade i ond tro nar denne ingav den
nationella anstkan eller pa annat satt forvarvade rattigheten.

7.  Artikel 165 i CTMR innehdller inga 6vergangsbestammelser om villkoret om bruk
(artiklarna 15 och 42 i CTMR). | invandningsforfaranden uppkommer skyldigheten
att verkligen anvanda varumarket nér den som ansoker om det bestridda
gemenskapsvarumarket begér att invdndaren ska bevisa bruk av det aldre
varumarket i enlighet med artikel 42.2 och 42.3 i CTMR samt regel 22 i CTMIR.
Fragor som har att géra med utvidgning kan uppkomma néar det galler tid och
plats fér anvandning av det aldre varumarket.

Fdéljande tva fall kan urskiljas:

a) Det aldre varumarket &r ett nationellt varumarke som ar registrerat i en ny
medlemsstat.

| detta fall maste invandaren bevisa att det aldre varumarket varit i verkligt bruk.
Denna situation kan endast uppsta i samband med att invandningen riktas
antingen mot en anstkan om gemenskapsvarumarke med ansodkningsdatum
efter anslutningsdagen eller mot en anstkan om gemenskapsvarumérke som
ingetts under de sex manaderna narmast fore anslutningsdagen.

Det aldre nationella varumarket maste ha varit i verkligt bruk inom det territorium
dar det ar skyddat under de fem aren narmast fore datumet for offentliggérande
av den bestridda ans6kan om gemenskapsvarumarke. | detta avseende &r det
ovasentligt om bruket avser en period nar den berérda staten redan var medlem i
Europeiska unionen. Beviset av bruk kan alltsd aven avse en period fore
anslutningsdagen (nér det galler Kroatien fore den 1 juli 2013).
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b)  Det aldre varumaérket ar ett gemenskapsvarumarke.

Om innehavaren av det aldre gemenskapsvarumarket kan bevisa bruk endast
inom en ny medlemsstats eller flera nya medlemsstaters territorium, kan bruk i en
ny medlemsstat (eller flera nya medlemsstater) endast beaktas om den berérda
staten var medlem i Europeiska unionen pa datumet for offentliggérande av den
bestridda ansokan om gemenskapsvaruméarke (enligt artikel 43.1 i CTMR krévs
bruk inom EU) eftersom kravet om bruk avser de fem aren narmast fore datumet
for offentliggérande av den bestridda ans6kan om gemenskapsvarumarke. Foére
anslutningsdatumen &ar de nya staterna inte EU-medlemsstater, och darfér kan
man inte bevisa bruk inom EU.

Femarsperioden ska darfor bara réaknas fran och med relevant anslutningsdatum.
8. Det finns inga sarskilda évergangsproblem nar det galler invandningsforfaranden.
Ratten att valja ett annat handlaggningssprak an nagot av kontorets fem sprak

enligt artikel 119.7 i CTMR ar tillamplig fran och med anslutningsdagen nar det
galler de andra officiella spraken i EU.
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Bilaga 1

Medlemsstater Anslutningsdag Sprak

Tjeckien, Cypern, Estland, 1.5.2004 Tjeckiska, estniska,

Lettland, Litauen, Ungern, Malta, ungerska, lettiska,

Polen, Slovakien och Slovenien litauiska, maltesiska,
polska, slovakiska
och slovenska

Bulgarien och Rumanien 1.1.2007 Bulgariska och
rumanska

Kroatien 1.7.2013 Kroatiska
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