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Denna del av Riktlinjerna handlar sarskilt om prévning av internationella varumarken.
Mer information om de normala aspekterna av forfarandet finns i de 6vriga relevanta
delarna av Riktlinjerna (proévning, invandning, annullering osv.).

1 Inledning

Syftet med denna del av Riktlinjerna ar att forklara hur sambandet mellan
gemenskapsvarumarken och protokollet till Madridéverenskommelsen om den
internationella registreringen av varumarken (Madridprotokollet) i praktiken paverkar
kontorets forfaranden och normer for prévning och invandning. | punkt 2 behandlas
kontorets uppgifter som ursprunglig varuméarkesmyndighet, d.v.s. arbetet med
"utgaende” internationella ansokningar. | punkt 3 behandlas kontorets uppgifter som
designerad myndighet, d.v.s. arbetet med "inkommande” internationella registreringar
som designerar EU (internationell registrering). | punkt 4 behandlas tva olika former av
omvandling (conversion och transformation) samt utbyte.

Riktlinjerna kan inte anvandas for att gora tillagg till eller undantag fran sakinnehallet i
den nya avdelning Xlll i CTMR och regler 102-126 i CTMIR. Detta ar inte heller
avsikten med Riktlinjerna. Kontoret maste &ven folia bestammelserna i
Madridprotokollet och den gemensamma foérordningen. Hanvisningar till Wipos
handbok Guide to the International Registration of Marks kan férekomma eftersom
tanken med Riktlinjerna inte &r att upprepa vad som star dar.

2 Kontoret som ursprunglig varumarkesmyndighet
Som ursprunglig varumarkesmyndighet har kontoret féljande huvudsakliga uppgifter:

Provning och vidarebefordran av internationella ansékningar.

Prévning och vidarebefordran av pafoljande designeringar.

Handlaggning av underrattelser om oriktigheter fran Wipo.

Anmalan till Wipo av vissa fakta som ber6r det ursprungliga varumarket under
den femariga beroendeperioden.

o Vidarebefordran av vissa begaranden om andringar i det internationella registret.

2.1 Provning och vidarebefordran av internationella ansdkningar

Artikel 146 i CTMR
Regel 102.3 i CTMR

Internationella ansdkningar som inges till kontoret ska uppfylla féljande krav:

o Handlaggningsavgiften ska betalas.

o Det ska finnas en eller flera ursprungliga registreringar av eller ansdkningar om
gemenskapsvarumarke ("ursprungligt marke”).

o Den internationella anstkan ska vara identisk med det/de ursprungliga
market/markena.

o Formular MM2 eller EM2 ska fyllas i korrekt.

o Sokanden ska ha ratt att inge den internationella ansdkan via kontoret.

Riktlinjer for provning vid kontoret, del M: Internationella marken Sidan 4

FINAL VERSION 1.0 DATE 01/08/2014




Internationella marken

2.1.1 Numrering av internationella ansokningar

Internationella ansékningar numreras i kontorets databas genom att suffixet 01 laggs
till efter numret for det ursprungliga gemenskapsvarumarket eller den ursprungliga
anstkan om gemenskapsvarumarke (t.ex. 012345678 01), om det rér sig om en forsta
internationell ansokan. Ytterligare ansokningar som grundas pa samma ursprungliga
(ans6kan om) gemenskapsvarumarke far suffixen 02, 03 och s& vidare.
Internationella ansokningar som grundas pa fler an ett gemenskapsvarumarke eller fler
an en ansokan om gemenskapsvarumarke far ett nummer som bygger pa numret for
det aldsta gemenskapsvarumarket eller den aldsta anstkan.

Nar en internationell ansbkan har tagits emot skickar granskaren ett kvitto med
arendenumret till sbkanden.

2.1.2 Avgifter

2.1.2.1 Handlaggningsavgift

Artiklar 147.5 och 150 i CTMR
Artikel 2.31 i CTMFR
Regler 103.1 och 104 i CTMIR

En internationell ansokan betraktas som ingiven forst nar handlaggningsavgiften pa
300 euro ar betald.

Handlaggningsavgiften maste betalas till kontoret genom en av de godkanda
betalningsmetoderna (mer information finns i Riktlinjerna, del A, Allmé&nna regler,
avsnitt 3, Betalning av avgifter och kostnader, punkt 2, Betalningsmetoder).

Sokanden kan valja att den internationella ansokan ska grundas pa ett
gemenskapsvarumarke nar detta val har registrerats. | sadana fall anses ansdékan om
internationell registrering ha mottagits det datum da gemenskapsvarumarket
registreras. Handlaggningsavgiften ska darfor betalas senast den dag da
gemenskapsvarumarket registreras.

Sokanden kan meddela kontoret vilken betalningsmetod som anvands genom att
kryssa i lampliga rutor i EM2-formularet eller genom att uppge detta i brevet som
medfdljer MM2-formularet.

Om granskaren under prévningen av den internationella anstkan upptacker att
handlaggningsavgiften inte ar betald, informerar granskaren stékanden om detta och
uppmanar sokanden att betala avgiften inom tvd manader. Om avgiften betalas inom
den tva manaders tidsfrist som faststallts av kontoret, meddelar kontoret Wipo att
ansokan mottagits pa det datum da betalningen nar kontoret. Om avgiften fortfarande
inte har betalats vid slutet av den tv& manaders tidsfrist som faststéllts av kontoret,
meddelar kontoret sokanden att den internationella ansdkan inte anses som ingiven
och arendet avslutas.
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2.1.2.2 Internationella avgifter

Alla internationella avgifter maste betalas direkt till Wipo. Kontoret tar inte emot avgifter
som ska betalas direkt till Wipo. Alla sadana avgifter som betalats till kontoret av
misstag aterbetalas till avsandaren.

Om sokanden anvander EM2-formular maste arket for avgiftsberakning (bilaga till
Wipos formular MM2) inges pa det sprak pa vilket den internationella anstkan ska
oversandas till Wipo. Alternativt kan sdkanden bifoga en kopia av betalningen till Wipo.
Kontoret kontrollerar emellertid inte om arket fér avgiftsberdkning finns bifogat, om det
ar korrekt ifyllt eller om det internationella avgiftsbeloppet har beréknats ratt. Alla fragor
om det internationella avgiftsbeloppet och betalningsmetoder for internationella avgifter
bor stallas till Wipo. Det finns ett verktyg for att rakna ut avgifter pa Wipos webbplats.

2.1.3 Formular

Artikel 147.1 i CTMR
Regler 83.2 b och 103.2 ai CTMIR

Det ar obligatoriskt att anvanda ett av de officiella formuldren. Det officiella formularet
ar antingen Wipos formular MM2, som finns pa engelska, franska eller spanska, eller
kontorets formular EM2 (kontorets anpassade version av MM2) som finns pa alla
officiella EU-sprak. Sokande far inte anvanda andra formular eller andra formularens
innehall eller layout. Saval Wipos formular MM2 som kontorets formular EM2 finns
emellertid i .doc-format sa att man kan skriva in s& mycket text som behovs for varje
svar.

Om ansokan inges pa ett sprak som inte tillhor Madridprotokollspraken (engelska,
franska och spanska) maste sokanden ange pa vilket av dessa tre sprak anstkan ska
dversandas till Wipo. Alla delar av formularet maste fyllas i pa samma sprak. Det gar
inte att valja ett annat sprak an formularspraket.

Kontoret rekommenderar sokande att anvanda kontorets formular EM2. Kontorets
formular EM2 pa engelska, franska och spanska har nastan samma layout och
numrering som Wipos formuldar MM2 men ar sarskilt anpassat till
gemenskapsvarumarkessammanhang:

o | inledningen (punkt 0) kan stkanden uppge betalningsinformation till kontoret
(punkt 0.4) samt antalet sidor som ansokan innehaller (punkt 0.5).

o | vissa punkter ar alternativen begréansade till vad som ar tillampligt for kontoret.
Exempelvis ar ursprungskontoret (den ursprungliga varuméarkesmyndigheten)
alltid kontoret (punkt1) och sokanden maste vara medborgare i en

EU-medlemsstat (punkt 3).

o Punkt 4b har lagts till for att ombud infor kontoret ska finnas med i formularet.

o Atergivningen av mérket behover inte inges i punkt 7 eftersom kontoret anvander
den atergivning som finns i basansotkan/basregistreringen (den ursprungliga
ansoOkan/registreringen).

o Alternativet att ansoka om skydd for samma varor och tjanster som ingar i
basansokan/basregistreringen (den ursprungliga ansOkan/registreringen) har
lagts till i punkt 10.

o Eftersom sjalvdesignering inte ar mojlig finns EU inte med i forteckningen over
designerade avtalsparter i punkt 11.
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o Punkt 13 har tagits bort eftersom kontoret intygar den internationella ansékan
elektroniskt.

Nar sokanden valjer att anvanda kontorets formular EM2 i en annan sprakversion an
den engelska, franska eller spanska maste foljande extra delar av formularet fyllas i:

o Ange pa vilket Madridprotokollsprak den internationella ansokan ska inges till
Wipo genom att kryssa i en ruta i punkt 0.1.

o Vélj vilket sprak kontoret ska anvanda for att kontakta sékanden om fragor som
rér den internationella anstkan genom att kryssa i en ruta i punkt0.2.
Alternativen ar antingen det sprak som den internationella ansokan inges pa eller
det sprak den ska inges till Wipo pa (se artikel 147.1, andra meningen i CTMR).

o Ange antingen att en Oversattning av forteckningen o6ver varor och tjanster
bifogas eller att kontoret har tillstand att 6versatta forteckningen genom att kryssa
i en ruta i punkt 0.3.

o Kryssa i rutorna i den sista punkten (A) for att ange vilka bilagor (bifogade
Oversattningar) som medfoljer.

| punkterna 0.1, 0.2 och 0.3 maste lampliga rutor kryssas i. Om ingen av rutorna i
punkt 0.2 ar ikryssad anvander sig kontoret av spraket pa EM2-formularet vid
korrespondens med s6kanden.

Alla tillampliga punkter i formularet maste fyllas i enligt anvisningarna i formularet och i
Wipos Guide to the International Registration of Marks.

2.1.3.1 Ratt att lamna in en ansdkan

Artikel 2.1 i i Madridprotokollet

Enligt punkt 3 i det officiella formularet maste uppgifter ges om sokandens ratt att
lAmna in en anstkan. En sdkande har rétt att lamna in en ansdkan med kontoret
(KHIM) som ursprunglig varuméarkesmyndighet, om sokanden &r medborgare i, har sin
hemvist i eller bedriver verklig och fungerande industriell eller kommersiell verksamhet i
en EU-medlemsstat. Sékanden kan vélja vilket eller vilka kriterier som ska anvandas
som grund for ratten att lAmna in en anstkan. En dansk medborgare som har sin
hemvist i Tyskland kan till exempel valja att grunda sin ratt att [Amna in en ansdkan
antingen pa nationalitet eller pa hemvist. En fransk medborgare som har sin hemvist i
Schweiz har endast ratt att lamna in en anstkan pa grundval av nationalitet (i detta fall
maste emellertid en foretradare infor kontoret utnamnas). Ett schweiziskt foretag utan
hemvist eller verklig och fungerande industriell eller kommersiell verksamhet i en
EU-medlemsstat har inte ratt att Iamna in en internationell ansdkan via kontoret.

Om ansokan inges av flera sokande maste varje stkande uppfylla minst ett av
kriterierna.

Uttrycket “verklig och fungerande industriell eller kommersiell verksamhet i en
EU-medlemsstat” ska tolkas pa samma satt som i andra sammanhang, sasom i
samband med ombud (se Riktlinjerna, del A, Allmanna regler, avsnitt 5, Ombud,
punkt 3.1.1).
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2.1.3.2 Det ursprungliga méarket

Regel 103.2 ¢, d och e i CTMIR
Regler 9(4)(a)(v), (vii) och (vii bis—xii) samt 11(2) i den gemensamma férordningen

Madridsystemet bygger pa kravet att det ska finnas en ursprunglig nationell eller
regional ansékan om eller registrering av ett varumarke. Enligt Madridprotokollet kan
en internationell ansdkan grundas antingen pa ett marke som redan har registrerats
("ursprunglig registrering”) eller pa en varumarkesansokan som genomgar prévning
("ursprunglig ansokan”).

En sokande kan vélja att grunda sin internationella ans6kan pa flera ursprungliga
marken, forutsatt att sékanden sjalv ar sokande/innehavare for samtliga ursprungliga
ansokningar eller gemenskapsvarumarken. Detta géller aven nar
ansokningarna/gemenskapsvarumarkena innehdller identiska marken men omfattar
olika varor och tjanster.

Alla ursprungliga ansokningar eller gemenskapsvaruméarken maste ha tilldelats en
ansokningsdag och vara giltiga.

Den internationella stkanden maste vara identisk med
gemenskapsvaruméarkesinnehavaren/sokanden av  gemenskapsvarumarke. Den
internationella ansokan far inte inges av en licensinnehavare eller av ett anknutet
foretag till innehavaren av det ursprungliga varumarket (de ursprungliga varumarkena).
Brister i detta avseende kan avhjalpas genom att det ursprungliga varumarket dverlats
till den s6kande som inger den internationella ansdkan eller genom att registrera en
namnandring, beroende pa vad som ar tillampligt (se Riktlinjerna, delE,
Registeroperationer, avsnitt 3, Gemenskapsvarumarken som formégenhetsobjekt,
kapitel 1, Overlatelse). Om det finns flera innehavare av det ursprungliga
gemenskapsvaruméarket eller flera sokande for den ursprungliga ansdkan om
gemenskapsvarumarke maste den internationella anstkan inges av samma personer.

Atergivningen av maéarket maste vara identisk. Foljande aspekter bor séarskilt
uppmarksammas:

o Punkt 7 c i det officiella formularet maste kryssas i om market bestar av
standardtecken (ordmarke).

o | punkt 8 a i det officiella formularet finns mojlighet att aberopa farg(er). Om
det/de ursprungliga gemenskapsvarumarket/gemenskapsvarumarkena eller
ansOkan/ansokningarna om gemenskapsvarumarke innehaller uppgift om farger
maste samma uppgifter lamnas i den internationella ansokan (se Riktlinjerna,
del B, Provning, avsnitt 2, Formell prévning, punkt11). Om det eller de
ursprungliga gemenskapsvarumarkena eller ansokningarna om
gemenskapsvarumarke ar i farg men inte innehaller nagra uppgifter om farger
kan sdkanden vélja att ange farger i den internationella ansdkan.

o Om det ursprungliga méarket ar

o ett méarke for en farg eller fargkombination i sig
o ett tredimensionellt marke
o ett ljudmarke
o och/eller ett kollektivméarke
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maste detta aven gélla den internationella ansokan, och punkt 7 d eller 9 d maste
kryssas i. Om det ursprungliga market ar ett ljudméarke 6versands enbart den
grafiska atergivningen, d.v.s. notskriften, till Wipo, eftersom Wipo inte godtar
elektroniska ljudfiler.

o Om det ursprungliga market omfattar en beskrivning far samma beskrivning tas
med i den internationella ansdkan (punkt9 e). En beskrivning av market far
emellertid inte laggas till i den internationella ansékan om det inte finns nagon
sadan beskrivning for det ursprungliga market.

. Ett avstaende fran ansprak (disclaimer) far tas med &ven om inget sadant
avstaende ingar i det eller de ursprungliga markena (punkt 9 g).

o Wipo kraver en transkribering till latinska bokstaver om market innehaller andra
skrifttecken &n de latinska. Om ingen transkribering ges anmaler Wipo detta som
en oriktighet. Detta fel maste atgardas direkt av sékanden. Detta galler alla slags
varumarken, inte bara ordmarken.

Forteckningen Over varor och tjanster maste vara identisk med, eller mindre
omfattande &n den forteckning som ingar i det eller de ursprungliga méarkena den dag
da den internationella ansokan inges.

o Sokanden maste indela forteckningen over varor och tjanster efter klass
(punkt 10).

o Forteckningen kan ocksa begransas for vissa designerade avtalsparter.

Om sokanden inte bifogar en oversattning till det valda Wipo-spraket (engelska,
franska eller spanska) utan i stéllet ger kontoret tillstand att Oversatta ansokan eller att
anvanda den oversattning som finns for det eller de ursprungliga markena, samrader
inte kontoret med s6kanden om dversattningen.

2.1.3.3 Aberopad(e) prioritet(er)

Om prioritet aberopas enligt punkt 6 i det officiella formularet maste den myndighet dar
den tidigare ansdkan registrerats, den tidigare ansékans nummer (i férekommande fall)
och ansokningsdag for den tidigare anstkan uppges. Prioritetshandlingar bor inte
skickas in. Om den tidigare anstkan som aberopas som ratt till prioritet i en
internationell ansdkan inte géaller alla varor och tjanster, ska det uppges vilka varor och
tjanster den galler. Om prioritet aberopas pa grundval av flera tidigare ansokningar
med olika datum, ska det uppges vilka varor och tjanster som ingar i varje tidigare
ansokan. Ansprakets giltighet ifrdgasatts i princip inte av granskaren. Detta beror pa att
det i de flesta fall antingen &ar den ursprungliga ansdkan om gemenskapsvarumaérke
som ar den forsta ansokan for vilken prioritet aberopas, eller sd har ett annat aldre
markes prioritet redan aberopats och provats i samband med den ursprungliga
anstkan om gemenskapsvarumarke. Om det finns belagg for att prioritet aberopas for
en rattighet som inte ar en forsta anstkan invander emellertid granskaren och begéar att
den aberopade prioriteten utgar.
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2.1.3.4 Designerade avtalsparter
For en internationell ansdkan som ingetts till kontoret galler uteslutande

bestammelserna i Madridprotokollet. Enbart avtalsparter som ar bundna av protokollet
kan designeras, oavsett om de aven ar bundna av Madridéverenskommelsen.

2.1.3.5 Underskrift

Regel 9(2)(b) i den gemensamma forordningen

Underskriften i punkt 12 i det officiella formuléret ar valfri, eftersom uppgifterna éverférs
till Wipo enbart i elektroniskt format och inte i form av en originalhandling eller faxad
kopia av formularet.

2.1.3.6 Formular for designering av Férenta staterna
Nar Forenta staterna designeras maste Wipos formular MM18 bifogas, korrekt ifyllt och
undertecknat (se punkt 11, fotnot **). Detta formular innehaller en avsiktsfoérklaring om

anvandning av market. Det finns endast pa engelska och maste inges pa detta sprak,
oavsett vilket sprak som anvands for den internationella ansékan.

2.1.4 Kontorets prévning av den internationella ansdkan

Artikel 147 i CTMR
Regler 103.2 och 104 i CTMIR
Artikel 3.1 i Madridprotokollet

Om brister upptacks under provningen av den internationella anstkan uppmanar
kontoret sokanden att atgarda dessa brister inom en manad. Denna korta tidsfrist bor i
princip gora det mojligt for kontoret att Oversanda den internationella anstkan till Wipo
inom tva manader fran mottagandedatum och darmed anvanda detta datum som
datum for internationell registrering.

Granskarna far forsoka att atgarda mindre brister eller be om fortydliganden per telefon
for att paskynda processen.

Om bristerna inte atgardas meddelar kontoret sokanden att den internationella
ansokan inte kommer att 6versandas till Wipo. Handlaggningsavgiften aterbetalas inte.

Detta utesluter inte mdjligheten att inge en annan internationell ansdkan vid ett senare
datum.

Sa snart kontoret har kontrollerat att den internationella ansdkan &r i sin ordning
oversands ansokan elektroniskt till Wipo, med undantag for vissa handlingar sasom
arket for avgiftsberdkning och MM18-formuléret som 6versands som skannade bilagor.
Den elektroniska Overféringen innehdller det intyg fran den ursprungliga
varumarkesmyndigheten som avses i artikel 3.1 i Madridprotokollet.
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2.1.5 Oriktigheter som hittas av Wipo

Regler 11.4, 12 och 13 i den gemensamma férordningen

Om Wipo upptacker oriktigheter i ansdkan utfardas ett meddelande om detta.
Meddelandet 6versands saval till sokanden som till kontoret i egenskap av ursprunglig
varumarkesmyndighet. Oriktigheterna maste avhjalpas av kontoret eller sokanden,
beroende pa vad de bestar av. Oriktigheter som har att géra med betalning av de
internationella avgifterna maste avhjélpas av sékanden. Alla oriktigheter som omnamns
i regel 11.4 i den gemensamma férordningen maste avhjalpas av kontoret.

Nar nagot ar oriktigt i klassificeringen av varorna och tjansterna och/eller i uppgifterna
om varor och tjanster kan sékanden inte framféra sina argument direkt till Wipo. | stallet
maste de formedlas genom kontoret. | dessa fall 6versander kontoret sdkandens
meddelande till Wipo precis som det ar eftersom kontoret inte anvander varken
alternativet i regel 12.2 i den gemensamma férordningen for att framféra en annan
asikt eller det i regel 13.2 for att framfora ett forslag for att avhjalpa oriktigheten.

2.2 Pafdljande designeringar

Artikel 149 i CTMR

Regler 1 (xxvi bis) och 24.2 i den gemensamma foérordningen
Artikel 2.1 ii i Madridprotokollet

Regler 83.2 b, 105.1 a, c och d, 105.2 och 105.4 i CTMIR

Inom ramen for Madridsystemet kan innehavaren av en internationell registrering
utvidga det geografiska omrade dar registreringsskyddet galler. Det finns ett sarskilt
forfarande som kallas paféljande designering for en registrering och som utvidgar en
internationell registrering till att galla andra medlemsstater i Madridunionen. Detta kan
handla om lander for vilka ingen designering hittills har registreras eller lander for vilka
den tidigare designeringen inte langre géller.

Till skillnad fran internationella ansokningar behtver paféliande designeringar inte
inges via den ursprungliga varumérkesmyndigheten utan kan inges direkt till Wipo. Att
inge begaran direkt till Wipo rekommenderas eftersom forfarandet gar snabbare da.

Nar en internationell registrering har éverlatits till en person som inte har ratt att begéara
en pafoljande designering genom kontoret kan ans6kan om paftljande designering inte
inges via kontoret utan maste i stéllet inges via Wipo eller motsvarande ursprungliga
varumarkesmyndighet (mer information om ratten att lamna in en ansdkan finns i
punkt 2.1.3.1 ovan).

Pafoliande designeringar kan enbart goras efter det att en inledande internationell
ansotkan har gjorts och lett till en internationell registrering.

For pafdljande designeringar betalas ingen handlaggningsavgift till kontoret.
Ansokan om paféljande designeringar maste inges pa det officiella formularet, d.v.s.

Wipos formular MM4 pa engelska, franska eller spanska eller kontorets formular EM4
pa de 6vriga EU-spraken. Kontoret har inget sarskilt formular pa engelska, franska eller
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spanska eftersom det inte behovs nagra sarskilda uppgifter for kontoret pa dessa
sprak. Darfor ar Wipos MM4-formular tillrackligt.

Arket for avgiftsberakning (bilaga till Wipos formular MM4) maste inges pa det sprak
som ska anvandas for att 6versanda den pafoljande designeringen till Wipo. Alternativt
kan s6kanden bifoga en kopia av betalningen till Wipo. Kontoret kontrollerar emellertid
inte om arket for avgiftsberakning finns bifogat, om det ar korrekt ifyllt eller om det
internationella avgiftsbeloppet har beraknats ratt. Alla fragor om det internationella
avgiftsbeloppet och betalningsmetoder for internationella avgifter boér riktas till den
internationella byran. Det finns ett verktyg for att rakna ut avgifter pA Wipos webbplats.

| formularen MM4 och EM4 ar den information som ska lamnas begréansad till uppgifter
om sokanden och dennes ratt att lamna in en ansdkan, uppgifter om foretradaren,
forteckningen over varor och tjinster samt designering av ytterligare avtalsparter i
Madridprotokollet. Dessa uppgifter maste uppges pa samma satt som i
MM2-formularet. Den enda skillnaden nar det galler ratten att lamna in en ansékan ar
att en pafoljande designering far inges till kontoret om den internationella registreringen
overlats till en person som ar medborgare i en EU-medlemsstat eller har sin hemvist i
eller bedriver verksamhet i EU (kontoret ar da innehavarens avtalsparts myndighet).

Pafoljande designering kan ocksa anvandas for att utvidga tillampningsomradet for den
internationella registreringen, sa att en tidigare designering omfattar fler varor och/eller
tjanster.

Forteckningen 6ver varor och tjanster kan vara densamma som i den internationella
registreringen (punkt 5 a i det officiella formularet) eller mindre omfattande (punkt5 b
eller ¢). Den far inte vara mer omfattande an det internationella registreringsskyddets
omfattning, &ven om den omfattas av det ursprungliga varumaérket.

Till exempel kan en internationell registrering for klasserna 18 och 25 dar Kina
designeras for klass 25 utvidgas till Kina for klass 18 genom paféljande designering.
Samma internationella registrering kan emellertid inte utvidgas till Kina for klass 9,
eftersom denna klass inte ingar i den internationella registreringen. Detta galler dven
om klass 9 omfattas av det ursprungliga market.

Sa lange man haller sig inom dessa begransningar kan man inge olika forteckningar for
olika avtalsparter med hjalp av paftljande designering.

Market maste vara detsamma som i den inledande internationella registreringen.

Pafoliande designeringar maste goras pa samma sprak som den inledande
internationella registreringen. Om detta inte gors Oversander kontoret inte den
paféljande designeringen.

Om ansokan inte ar pa engelska, franska eller spanska maste sokanden kryssa i
punkt 0.1 i kontorets formular EM4 och ange pa vilket sprak den pafoljande
designeringen ska 6versandas till Wipo. Detta sprak far vara ett annat an spraket for
den internationella registreringen. Punkterna 0.2 och 0.3 om 0versattning av
forteckningen over varor och tjanster och spraket for korrespondensen mellan
sOkanden och kontoret maste ocksa fyllas i.

Pa innehavarens/sokandens begaran kan en pafoljande designering trada i kraft forst
efter det att ett visst fOrfarande har slutforts, till exempel registrering av en &ndring eller
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annullering som géller den berérda internationella registreringen eller férnyelse av den
internationella registreringen.

2.3 Anmélan om omstandigheter som berdr den ursprungliga
registreringen

Artiklar 44 och 49 i CTMR
Regler 106.1 a, b och ¢, 106.2, 106.3 och 106.4 i CTMIR

Om det eller de ursprungliga markena helt eller delvis upphor att existera inom fem ar
fran det internationella registreringsdatumet annulleras den internationella
registreringen i samma utstrackning eftersom den ar "beroende” av det ursprungliga
market. Detta sker inte bara vid ett "centralt angrepp” fran tredje man, utan ocksd om
det ursprungliga market upphor pa grund av handling eller brist pd handling fran
innehavaren.

For gemenskapsvarumarken omfattar detta fall dar féljande sker, antingen helt eller
delvis (d.v.s. bara for vissa varor eller tjanster):

o Den eller de ansodkningar om gemenskapsvarumarke som den internationella
registreringen grundas pa dras tillbaka, anses ha dragits tillbaka eller avslas.

o Det eller de gemenskapsvarumérken som den internationella registreringen
grundas pa avstas, fornyas inte, upphavs eller ogiltigforklaras av kontoret, eller,
vid genkaromal i mal om varumarkesintrang, av en domstol for
gemenskapsvarumarken.

Nar ovanstaende sker till foljd av ett beslut (som fattats av kontoret eller av en domstol
for gemenskapsvarumarken) maste beslutet vara slutgiltigt.

Om nagot av ovanstaende intraffar inom femarsperioden maste kontoret underratta
Wipo.

Kontoret maste kontrollera att den internationella ansokan faktiskt har registrerats
innan Wipo underrattas om att det ursprungliga gemenskapsvarumarket har upphdrt att
galla.

Wipo maste ocksa underrattas i vissa fall dar ett forfarande har inletts fére utgangen av
femarsperioden men inte har lett fram till nagot slutgiltigt beslut fére slutet av denna
tidsperiod. Anméalan om detta ska goras omedelbart efter femarsperiodens utgang.
Detta galler i féljande fall:

o Pagaende avslag pa grund av absoluta registreringshinder for den ursprungliga
anstkan om gemenskapsvarumarke (inklusive darpa féljande overklaganden
infor 6verklagandenamnden eller tribunalen/EU-domstolen).

o Pagaende invandningsforfaranden (inklusive darpa féljande 6verklaganden infor
namnderna eller tribunalen/EU-domstolen).

o Pagaende annulleringsforfaranden (inklusive darpa foljande Gverklaganden infor
namnderna eller tribunalen/EU-domstolen).

. Genkaromdl i pagaende mal om  varumarkesintrdang mot  ett
gemenskapsvarumaérke, enligt registret dver gemenskapsvarumarken, infér en
domstol for gemenskapsvarumarken.
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Nar ett slutgiltigt beslut har fattats eller forfarandena har avslutats maste Wipo
underrattas pa nytt. | den nya anmalan ska det framga om och i vilken utstrackning det
eller de ursprungliga markena har upphort att galla eller forblir giltiga.

Om det ursprungliga gemenskapsvarumarket eller den ursprungliga anstkan om
gemenskapsvarumarke delas upp eller delvis overldts inom fem ar fran det
internationella registreringsdatumet maste aven detta meddelas Wipo. | dessa fall
paverkas emellertid inte den internationella registreringens giltighet. Det enda syftet
med att anmala andringen till Wipo ar att halla ordning pa det antal marken som den
internationella registreringen grundas pa.

Kontoret meddelar inte Wipo nagra andra andringar av det ursprungliga méarket. Om
stkanden/innehavaren vill registrera samma andringar i det internationella registret bér
denne anstka om detta separat (se punkt 2.4 nedan).

2.4 Oversandande av andringar som paverkar det internationella
market

Regel 107 i CTMIR

Det internationella registret fors av Wipo. De mojliga andringar som namns nedan far
foras in i registret forst nar market har registrerats.

Kontoret handlagger inte ansdkningar om fornyelse eller betalningar av
fornyelseavgifter.

| princip kan de flesta &ndringar som ror internationella registreringar inges antingen
direkt till Wipo av den som é&r registrerad som innehavare av den internationella
registreringen eller via den wursprungliga varumarkesmyndigheten. Vissa
andringsansdkningar kan emellertid lamnas in av en annan part och via en annan
myndighet. Utférlig information om detta foljer nedan.

2.4.1 Fall dar ansdkningar om andringar kan dverséndas utan provning

Regler 20, 20 bis och 25.1 i den gemensamma férordningen

Foéljande anstkningar om a@ndringar som ror en internationell registrering kan inges till
kontoret (KHIM) som innehavarens avtalsparts myndighet.

o Wipos formular MM5 om helt eller delvis andrat dgarskap som inges av den
internationella registreringens registrerade innehavare
(i gemenskapsvarumarkessammanhang motsvarar detta en dverlatelse).

o Wipos formular MM6 om begransningar av forteckningen 6ver varor och tjanster
for alla eller vissa avtalsparter.

o Wipos formular MM7 om avstaende av en eller flera avtalsparter (inte alla).

o Wipos formular MM8 om fullstandig eller delvis annullering av den internationella
registreringen.

o Wipos formular MM9 om andring av innehavarens namn eller adress.

o Wipos formular MM13/MM14 om ny licens eller &ndring av en licens som inges
av den internationella registreringens registrerade innehavare.
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o Wipos formular MM15 om annullering av registreringen av en licens.

o Wipos formular MM19 om inskréankning av innehavarens forfoganderéatt som
inges av den registrerade innehavaren av den internationella registreringen
(i gemenskapsvarumarkessammanhang motsvarar detta sakréatt, exekutiva
atgarder, verkstallighetsatgarder eller insolvensforfaranden enligt artiklar 19, 20
och 21 i CTMR).

Sadana ansOkningar som inges till  kontoret av den internationella
registreringsinnehavaren oversands helt enkelt till Wipo utan ytterligare provning.
Bestammelserna om motsvarande forfaranden i CTMR och CTMIR é&r inte tillampliga.
Observera sarskilt att det ar sprakbestammelserna i den gemensamma férordningen
som galler och att ingen avgift ska betalas till kontoret.

Dessa ansotkningar kan endast inges via kontoret om det ar den ursprungliga
varumarkesmyndigheten eller om kontoret far befogenhet genom innehavaren till féljd
av en Overlatelse av den internationella registreringen (se regel 1(xxvi bis) i den
gemensamma forordningen). Detta villkor prévas emellertid inte av kontoret. Det
Oversander bara ansdkan, som aven skulle kunna inges direkt till Wipo.

Kontoret anvander sig inte av de alternativ som anges i regel 20(1)(a) i den
gemensamma forordningen, enligt vilka innehavarens avtalsparts myndighet pa eget
initiativ far meddela den internationella byran en inskrankning i innehavarens
forfoganderatt.

2.4.2 Fall dar ansdkningar om andringar éversands efter prévning

Regler 20(1)(a), 20 bis(1) och 25(1)(b) i den gemensamma férordningen
Regel 120 i CTMIR

Enligt den gemensamma forordningen far ansokningar om att registrera en andring av
agarskap, en licens eller en inskrankning i innehavarens férfoganderatt endast inges
direkt till Wipo av innehavaren av den internationella registreringen. | féljande fall skulle
det emellertid i praktiken vara omdjligt att registrera en andring av agarskap eller licens
hos Wipo:

o Nar den ursprungliga innehavaren inte langre existerar (sammanslagning,
dodsfall).

o Nar innehavaren antingen inte samarbetar med sin licensinnehavare eller (&nnu
mer sannolikt) ar formanstagare vid en verkstallighetsatgard.

Under dessa omstandigheter har den nya innehavaren, licensinnehavaren eller
formanstagaren for forfoganderatten inget annat val an att inge sin ansodkan till
innehavarens avtalsparts myndighet. Wipo registrerar sddana ansoékningar utan nagon
vasentlig prévning pa grundval av att de har 6versants av denna myndighet.

Det ar ytterst viktigt att kontoret prévar alla ansokningar som inges av nagon annan
person an den internationella registreringens innehavare och kontrollerar att det finns
bevis for dverlatelse, licens eller annan rattighet, sdsom faststalls i regel 120 i CTMIR,
for att undvika att tredje man blir dgare eller licensinnehavare till en internationell
registrering. Kontoret begransar sig till att granska bevis for overlatelse, licens eller
annan rattighet. Regel 31.1 och 31.5 i CTMIR samt motsvarande delar av kontorets
riktlinjer for Gverlatelser, licenser, sakratt, exekutiva atgarder och insolvens tillampas
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med nodvandiga anpassningar. Om inga bevis lamnas Oversander inte kontoret
ansotkan till Wipo.

Beslutet kan dverklagas.

| alla 6vriga avseenden ar bestdammelserna i CTMR och CTMIR inte tillampliga.
Observera sarskilt att ansékan maste goras pa ett av Wipos sprak och pa ratt Wipo-
formular samt att ingen avgift ska betalas till kontoret.

3 Kontoret som designerad myndighet

3.1 Oversikt

Sedan den 1 oktober 2004 far alla personer som ar medborgare i, har sin hemvist i
eller bedriver kommersiell verksamhet i en stat som ar bunden av Madridprotokollet,
och som ar innehavare av en nationell anstkan eller registrering i samma stat (ett
"ursprungligt marke”) inge en internationell ansdkan eller paféljande designering dar de
kan designera EU genom den nationella myndighet dar de ansotkte om eller
registrerade det ursprungliga market (den ursprungliga varuméarkesmyndigheten).

Nar Wipo har granskat klassificeringen och kontrollerat vissa formaliteter (daribland
avgiftsbetalning) offentliggér Wipo den internationella registreringen i den
internationella tidningen (International Gazette), utfardar registreringsbevis och
underrdttar de designerade myndigheterna om den internationella registreringen.
Kontoret far endast uppgifterna fran Wipo i elektroniskt format.

Internationella registreringar som designerar EU identifieras av kontoret genom att ett
"W” foljt av siffran O laggs till fére Wipo-registreringsnumret om det rér sig om en ny
internationell registrering (t.ex. W01 234 567). Om det ror sig om en paféljande
designering anvands siffran 1 istallet for 0 (t.ex. W10 987 654). VYiterligare
designeringar av EU f6r samma internationella registrering benamns med W2, W3 osv.
fore numret. Nar man soker i kontorets databaser pa internet ska "W” emellertid inte
skrivas in.

Kontoret har 18 manader pa sig att informera Wipo om alla tankbara
registreringshinder for designeringen av EU. Denna 18-manadersperiod inleds den dag
da kontoret underrattas om designeringen.

Om kontoret mottar rattelser fran Wipo som paverkar sjalva varumarket, varorna och
tjansterna eller designeringsdatumet &r det upp till kontoret att besluta om en ny
18-manadersperiod ska borja I6pa fran det datum da de nya uppgifterna mottogs. Om
en rattelse bara ror en del av varorna och tjansterna galler den nya tidsfristen enbart
denna del. | dessa fall maste kontoret pa nytt offentliggéra denna del av den
internationella registreringen i tidningen for gemenskapsvarumarken och ateruppta
invandningsperioden enbart for denna del av varorna och tjansterna.

Som designerad myndighet utfér kontoret foljande huvudsakliga uppgifter:

o Forsta nyoffentliggdrande av internationella registreringar som designerar EU.

o Utarbetande av granskningsrapporter fér gemenskapen.

o Formell prévning, daribland av foretradesansprak.

o Provning av absoluta registreringshinder.
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o Prévning av invandningar mot internationella registreringar.
o Handlaggning av meddelanden frdn Wipo om &andringar av de internationella
registreringarna.

3.2 Yrkesmassiga ombud

Artiklar 92.2 och 93 i CTMR

| princip behover inte innehavaren av den internationella registreringen utse nagot
ombud infér kontoret.

Innehavare utanfér EU maste emellertid foretradas a) med anledning av en temporar
vagran, b) for att inge foretradesansprak direkt till kontoret eller ¢) med anledning av en
invandning mot ett foretradesansprak (se Riktlinjerna, del A, Allmanna regler, avsnitt 5,
Ombud samt artiklar 92 och 93 i CTMR).

Om en innehavare utanfor EU har utsett ett ombud infér Wipo som &ven finns med i
kontorets ombudsdatabas anses detta ombud automatiskt &aven vara den
internationella registreringsinnehavarens ombud infér kontoret.

Om en innehavare utanfor EU inte har utsett nagot ombud, eller har utsett ett ombud
infér Wipo som inte finns med i kontorets ombudsdatabas, uppmanas innehavaren att
utse ett ombud i enlighet med artiklar 92 och 93 i CTMR i eventuella besked om
tempordr vagran eller invandningar. Information om féretradare i vart och ett av
forfarandena infor kontoret finns i punkterna 3.3.3, 3.4 och 3.6.6.

3.3 Forsta nyoffentliggorande, granskning och formell prévning

3.3.1 Férsta nyoffentliggorande (%)

Artikel 152 i CTMR

Omedelbart efter mottagandet offentliggors internationella registreringar pa nytt i
del M.1 i tidningen for gemenskapsvarumarken, forutom nar ett andra sprak saknas.

Offentliggtrandet begransas till bibliografiska uppgifter, atergivningen av varumarket
och klassnumren och omfattar inte den faktiska forteckningen 6ver varor och tjanster.
Detta innebar framfor allt att kontoret inte dversatter internationella registreringar eller
forteckningar Over varor och tjanster. Offentliggérandet innehdller ocksa forsta och
andra sprdk for den internationella registreringen och en hanvisning till
offentliggdrandet av den internationella registreringen i Wipos tidning, dar det finns mer
information. FOr mer utforlig information  h&nvisas till  tidningen  for
gemenskapsvarumarken pa kontorets webbplats.

Den internationella registreringen har fran datumet for det forsta nyoffentliggérandet
samma verkan som en offentliggjord ansékan om gemenskapsvarumarke.

(") Internationella registreringar offentliggors forst i den internationella tidningen (International Gazette) och
"nyoffentliggdrs” darefter av kontoret.
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3.3.2 Granskning

Artikel 155 i CTMR

Precis som vid direkta ansékningar om gemenskapsvarumarke utarbetar kontoret en
granskningsrapport for gemenskapen for varje internationell registrering. Denna rapport
innehdller liknande gemenskapsvarumarken och internationella registreringar som
designerar EU. Innehavarna av de tidigare marken som star med i rapporten far ett
kontrollbrev i enlighet med artikel 155.4 i CTMR. P& begaran av den internationella
innehavaren skickar kontoret dessutom den internationella registreringen till de
deltagande nationella myndigheterna for att fa nationella granskningar utférda (se
Riktlinjerna, del B, Prévning, avsnitt 1, Forfaranden).

Begaran om nationella granskningar maste inges direkt till kontoret. Innehavare av
internationella registreringar som designerar EU maste begara nationella granskningar
och betala motsvarande avgift inom en manad fran den dag da Wipo underrattar
kontoret om designeringen. Om granskningsavgifterna betalas for sent eller inte alls,
hanteras begaran om nationella granskningar som om den inte hade ingetts. | dessa
fall utarbetas endast en granskningsrapport for gemenskapen.

Avgifterna kan betalas genom vilken som helst av de betalningsmetoder som kontoret
godtar (mer information finns i Riktlinjerna, del A, Allmanna regler, avsnitt 3, Betalning
av avgifter och kostnader, punkt 2).

Granskningsrapporterna skickas direkt till innehavaren av den internationella
registreringen eller, om innehavaren har utsett ett ombud infér Wipo, till ombudet,
oavsett ort. Innehavaren behoéver inte utse ett ombud infér kontoret bara for att kunna
ta emot granskningsrapporten eller begara nationella granskningar.

3.3.3 Formell prévning
Den formella prévning av internationella registreringar som kontoret utfor ar begransad
till att kontrollera om ett andra sprak har angetts, om ansokan galler ett kollektivmarke

och om det finns nagra foretradesansprak. Kontoret granskar inte den klassificering av
varor och tjanster som utforts av Wipo.

3.3.3.1 Sprak

Artikel 119.3 och 119.4i CTMR
Regler 96.1, 112 och 126 i CTMIR
Regel 9(5)(g)(ii) i den gemensamma forordningen

Enligt regel 9(5)(g)(ii) i den gemensamma forordningen och regel 126 i CTMIR maste
sokanden i en internationell ansokan som designerar EU ange ett andra sprak som ar
ett annat an det forsta spraket. Det andra spraket ska vara ett av kontorets fyra
aterstdende arbetssprak och véljs genom att kryssa i lamplig ruta i avsnittet om
avtalsparter i Wipos formular MM2/MM3 eller MM4.

Enligt regel126 i CTMIR ska den internationella ansdkan inges pa
handlaggningsspraket i den mening som avses i artikel 119.4 i CTMR. Om det sprak
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som den internationella registreringsinnehavaren har valt att anvanda for skriftliga
forfaranden inte ar det sprak som den internationella anstkan ingetts pd, maste
innehavaren tillhandahalla en Oversattning till detta sprak inom en manad fran det
datum da originalhandlingen skickades in. Om Oversattningen inte har mottagits inom
denna tidsfrist anses inte heller originalhandlingen ha mottagits av kontoret.

Det andra sprak som anges i den internationella ansokan ska vara det andra spraket
enligt artikel 119.3 i CTMR, det vill saga ett mgjligt handlaggningssprak vid
invandnings-, upphavande- eller ogiltighetsférfaranden infér kontoret.

Om inget andra sprak har angetts utfardar granskaren en temporar vagran av skydd.
Innehavaren har tvd manader pa sig att atgarda bristen fran den dag da kontoret
utfardar den temporara vagran enligt regel 112 i CTMIR. Om innehavaren av den
internationella registreringen maste foretradas vid forfaranden infor kontoret och
innehavarens ombud infér Wipo inte finns med i kontorets ombudsdatabas, uppmanas
innehavaren i beskedet om temporér vagran att utse ett ombud enligt artiklar 92 och 93
i CTMR. Detta besked fors in i det internationella registret, offentliggdrs i tidningen och
meddelas innehavaren av den internationella registreringen. Svaret pa den temporéara
vagran maste riktas till kontoret.

Om innehavaren av den internationella registreringen atgardar bristen och (i tillampliga
fall) uppfyller kravet att utse ett ombud infér kontoret inom den féreskrivna tidsfristen,
offentliggors den internationella registreringen pa nytt.

Om bristen inte har atgardats och/eller inget ombud har utsetts (i tillampliga fall) skickar
kontoret en bekraftelse av vagran till innehavaren av den internationella registreringen.
Innehavaren har tvd manader pa sig att 6verklaga. Nar beslutet ar slutgiltigt informerar
kontoret Wipo om att den temporara vagran har bekraftats.

3.3.3.2 Kollektivmérken

Artiklar 66 och 67 i CTMR
Regler 43, 121.1, 121.2 och 121.3i CTMIR

Inom systemet for gemenskapsvarumarken finns det bara tva slags marken:
individuella marken och kollektivmarken (mer information finns i Riktlinjerna, del B,
Prévning, avsnitt 2, Formell prévning).

| det internationella ansokningsformularet ingar kollektivméarken, kontrollmarken och
garantistamplar i en enda grupp. Om det nationella marke som ligger till grund for en
internationell registrering som designerar EU ar ett kontrollméarke, ett garantimarke eller
ett kollektivmérke behandlas det darfér som ett kollektivméarke infor kontoret. Detta
innebar att hdgre avgifter ska betalas.

De villkor som galler gemenskapens kollektivmarken galler aven internationella
registreringar av kollektivmarken som designerar EU.

Enligt regel 121.2 i CTMIR maste innehavaren inge bestammelserna for anvandning av

varumarket direkt till kontoret inom tvA manader fran det datum d& den internationella
byran underrattade kontoret om designeringen.
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Om bestammelserna for anvandning inte har ingetts eller innehaller oriktigheter, eller
om innehavaren inte uppfyller kraven i artikel 66, utfardar granskaren en temporér
vagran av skydd och ger innehavaren tvd manader att atgarda bristen fran den dag da
kontoret utfardar den temporéara vagran enligt regel 121.3 i CTMIR. Om innehavaren av
den internationella registreringen maste foretradas vid forfaranden infor kontoret och
innehavarens ombud infér Wipo inte finns med i kontorets ombudsdatabas, uppmanas
innehavaren att utse ett ombud enligt artiklar 92 och 93 i CTMR i beskedet om
temporéar vagran. Detta besked fors in i det internationella registret, offentliggors i
tidningen och meddelas innehavaren av den internationella registreringen. Svaret pa
den temporara vagran maste riktas till kontoret.

Om innehavaren av den internationella registreringen atgardar bristen och (i tillampliga
fall) uppfyller kravet att utse ett ombud infér kontoret inom den féreskrivna tidsfristen,
fortsatter det internationella registreringsforfarandet.

Om bristen inte har atgardats och/eller inget ombud har utsetts (i tillampliga fall) skickar
kontoret en bekréftelse av vagran till innehavaren av den internationella registreringen
och beviliar en tidsfrist pa tvd manader for att overklaga. Nar beslutet ar slutgiltigt
informerar kontoret Wipo om att den temporara vagran har bekréaftats.

Om svaret pa den temporara vagran 6vertygar kontoret om att det ursprungliga market
ar ett kontrolimarke eller ett garantimarke och att innehavaren av den internationella
registreringen inte ar kvalificerad att inneha ett av gemenskapens kollektivmarken,
behandlar kontoret designeringen som ett individuellt mérke. Innehavaren av den
internationella registreringen far besked om detta och mellanskillnaden mellan avgiften
for individuell designering av EU och avgiften for kollektiv designering (i euro)
aterbetalas.

3.3.3.3 Foretradesansprak

Foretradesansprak som inges tillsammans med designeringen

Artikel 153.1 i CTMR
Regler 9.3 d, 9.7, 108 och 109.1-4 i CTMIR
Regler 9(5)(g)(i) och 21 bis i den gemensamma férordningen

Nar EU designeras i en internationell ansokan eller péaféljande designering far
sOkanden aberopa foretrade for ett tidigare marke som ar registrerat i en medlemsstat.
Sadana ansprdk maste laggas fram genom att formular MM17 bifogas den
internationella anstkan eller begaran om péaféljande designering. Fodljande uppgifter
ska finnas med for varje ansprak:

o Den EU-medlemsstat déar den tidigare rattigheten ar registrerad.
o Registreringsnummer.
o Ansodkningsdag for den relevanta registreringen.

Det finns ingen bestdmmelse som motsvarar regel 8.2 i CTMIR som ar tillamplig for
direkta ansdkningar om gemenskapsvarumarke.

Inga intyg eller handlingar till stod for foretradesansprak ska bifogas MM17-formularet,
eftersom Wipo inte dversander dem till kontoret.
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Foretradesansprak som laggs fram tillsammans med den internationella ansdkan eller
den pafoljande designeringen prévas pa samma satt som foretradesansprak som laggs
fram med en ansdkan om gemenskapsvarumarke. Mer information finns i Riktlinjerna,
del B, Prévning, avsnitt 2, Formell prévning.

Om det ar nodvandigt att lagga fram dokumentation till stod for foretradesanspraket
eller om anspraket innehaller oriktigheter skickar granskaren ett brev om bristerna dar
innehavaren av den internationella registreringen ges tva manader att atgarda bristen.
Om innehavaren av den internationella registreringen maste foretradas vid forfaranden
infor kontoret och innehavarens ombud infér Wipo inte finns med i kontorets
ombudsdatabas, uppmanas innehavaren aven att utse ett ombud infor kontoret.

Om foretradesanspraket godtas av  kontoret informeras de bertrda
immaterialrattsmyndigheterna. Wipo behoéver inte informeras eftersom det inte kravs
nagon andring i det internationella registret.

Om bristen inte har atgardats och/eller inget ombud har utsetts (i tillampliga fall), gar
foretradesratten forlorad enligt regel 109.2 i CTMIR. Innehavaren av den internationella
registreringen kan begara ett beslut och detta beslut kan 6verklagas. Nar beslutet ar
slutgiltigt informerar kontoret Wipo om eventuell foérlust, vagran eller annullering av
foretradesratten eller eventuell aterkallelse av foretradesanspraket. Dessa andringar
fors in i det internationella registret och offentliggors av Wipo.

Foretradesansprak som inges direkt till kontoret

Artikel 153.2 i CTMR
Regel 110.1, 110.2, 110.4, 110.5 och 110.6 i CTMIR
Regel 21 bis (2) i den gemensamma férordningen

Innehavaren av den internationella registreringen far ocksa aberopa foretrade for ett
tidigare varumarke som ar registrerat i en medlemsstat direkt infér kontoret nar det
slutgiltiga godk&nnandet av den internationella registreringen har offentliggjorts. Om
innehavaren av den internationella registreringen maste foretradas vid forfaranden infor
kontoret och innehavarens ombud infor Wipo inte finns med i Kkontorets
ombudsdatabas, uppmanar kontoret innehavaren att utse ett ombud enligt artiklar 92
och 93 i CTMR.

Svaret pa brevet om bristen maste skickas till kontoret.

Alla foretradesansprak som laggs fram under tiden mellan inlamnandet av den
internationella ansdkan och offentliggérandet av det slutgiltiga godkannandet av den
internationella registreringen anses ha mottagits av kontoret det datum da det
slutgiltiga godkannandet av den internationella registreringen offentliggors. Dessa
ansprak provas darfor av kontoret forst efter detta datum.

Om det ar nédvandigt att lagga fram dokumentation till stod for foretradesanspraket
eller om anspraket innehaller oriktigheter skickar granskaren ett brev om bristerna dar
innehavaren av den internationella registreringen ges tva manader att atgarda bristen.
Om innehavaren av den internationella registreringen maste foretradas vid forfaranden
infor kontoret och innehavarens ombud infér Wipo inte finns med i kontorets
ombudsdatabas uppmanas innehavaren aven att utse ett ombud infor kontoret.
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Om foretradesanspraket godkanns av kontoret underréttar kontoret Wipo om detta.
Wipo for in denna information i det internationella registret och offentliggdr den.

De bertrda immaterialrattsmyndigheterna informeras enligt regel 110.6 i CTMIR.
Om bristen inte atgardas och/eller inget ombud har utsetts (i tillampliga fall), avslas
foretradesratten och innehavaren av den internationella registreringen far tva manader

pa sig att overklaga. | dessa fall informeras inte Wipo. Detsamma galler om
foretradesanspraket forfaller.

3.4 Absoluta registreringshinder

Artikel 154.1 i CTMR
Regler 112.5 och 113 i CTMIR

Internationella registreringar som designerar EU ska bli foremal fér prévning med
avseende pa absoluta registreringshinder pa samma satt som direkta ansokningar om
gemenskapsvarumarken (mer information finns i Riktlinjerna, del B, Prévning, avsnitt 4,
Absoluta registreringshinder samt Kollektivméarken).

Om kontoret konstaterar att market ar beréttigat till skydd dversédnds en interimsstatus
for market till Wipo. Dar uppges att kontoret har slutfort provningen pa eget initiativ
men att det fortfarande kan inkomma invandningar eller synpunkter fran tredje man mot
den internationella registreringen. Detta besked fors in i det internationella registret,
offentliggérs i tidningen och meddelas innehavaren av den internationella
registreringen.

Om kontoret konstaterar att market inte ar berattigat till skydd dversénds en temporér
vagran av skydd dar innehavaren ges tva manader att lamna in sina synpunkter fran
den dag da den temporara vagran skickas. Om innehavaren av den internationella
registreringen maste foretradas vid forfaranden infér kontoret och innehavarens ombud
infér Wipo inte finns med i kontorets ombudsdatabas, innehaller beskedet om temporar
vagran aven en uppmaning till innehavaren att utse ett ombud enligt artiklar 92 och 93 i
CTMR. Detta besked fors in i det internationella registret, offentliggors i tidningen och
meddelas innehavaren av den internationella registreringen. Svaret pa den temporara
vagran maste riktas till kontoret.

Om invandningen avsags efter det att arendet har provats pa nytt, utfardar granskaren
en interimsstatus for market till Wipo, forutsatt att invandningsperioden fortfarande
pagar.

Om ingen temporar vagran har utfardats av kontoret fbére bdrjan av
invandningsperioden (sex manader efter nyoffentliggérandet) ska provningen av
absoluta registreringshinder anses slutford. Kontoret skickar darfér en interimsstatus
for market till Wipo.

Nar den temporara vagran val har skickats gar den ytterligare prévningen till p4 samma
satt som for en direkt ansbkan om gemenskapsvarumarke. Direkt kontakt tas med
innehavaren eller ombudet sa ofta det behdvs.

Svar som mottas fran den internationella registreringsinnehavaren eller dennes ombud
handlaggs inte om bada dessa parter har sin adress utanfor EU.
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Om innehavaren inte bemdoter invandningarna eller évertygar granskaren om att de ar
grundlosa eller avstar fran att svara pa invandningen, bekraftas vagran i den
utstrackning som faststélls i den temporara vagran. Om den temporara vagran endast
gallde en del av varorna och tjansterna, vagras skydd med andra ord endast for dessa
varor och tjanster. De Ovriga varorna och tjansterna godkénns. Innehavaren av den
internationella registreringen far tvdA manader pa sig att éverklaga.

Nar beslutet ar slutgiltigt informerar kontoret Wipo om att den temporéara vagran har
bekraftats, forutsatt att vagran ar fullstandig. Om absoluta registreringshinder endast
foreligger delvis, utfirdas meddelandet till Wipo né&r alla andra férfaranden
(invandningar) har avslutats eller nar invandningsperioden har 6pt ut utan att nagon
invandning har mottagits (se punkt 3.9 nedan).

3.5  Synpunkter fran tredje man

Artikel 40 i CTMR
Regel 112.5i CTMIR

Fran det datum da den internationella registreringen meddelas kontoret och minst fram
till slutet av invandningsperioden kan synpunkter fran tredje man inges till kontoret och
anses giltiga. Om en invandning har ingetts kan synpunkter dessutom inges sa lange
invandningen inte har avgjorts, dock inte efter slutet av den 18-manadersperiod da
kontoret kan informera Wipo om mdjliga registreringshinder (se punkt 3.1 ovan).

Om synpunkter fran tredje man mottas innan kontoret har meddelat Wipo resultatet av
prévningen med avseende pa absoluta registreringshinder och kontoret anser att
synpunkterna ar berattigade, utfardas en temporar vagran utan att synpunkterna fran
tredje man omnamns.

Om synpunkter fran tredje man mottas efter det att en temporar vagran pa grund av
absoluta registreringshinder har utfardats for andra varor och tjanster an de som
synpunkterna géaller och kontoret anser att synpunkterna &r berattigade, utfardas
ytterligare en temporar vagran utan att synpunkterna fran tredje man omnamns.

Om synpunkter fran tredje man mottas efter att en interimsstatus for market har
utfardats och kontoret anser att synpunkterna ar berattigade, utfardas en temporar
vagran med anledning av synpunkter fran tredje man. Synpunkterna bifogas den
temporara vagran.

Det fortsatta provningsforfarandet ar identiskt med det férfarande som beskrivs i
Riktlinjerna, del B, Provning, avsnitt 1, Forfaranden, punkt 3.1: Forfarandeaspekter
rorande anmarkningar fran tredje parter och prévning av absoluta registreringshinder.

Om kontoret anser att synpunkterna inte &r berattigade Oversdnds de bara till
sokanden utan att Wipo underrattas.
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3.6 Invandning

Artikel 156 i CTMR
Regler 114 och 115 i CTMIR

3.6.1 Tidpunkt

Invandningar mot den internationella registreringen far inges mellan den sjatte och den
nionde manaden efter det forsta nyoffentliggérandet. Om det forsta nyoffentliggérandet
exempelvis sker den 15 februari 2012 bdrjar invandningsperioden den 16 augusti 2012
och slutar den 15 november 2012.

Invandningsperioden ar fast och oberoende av resultatet av forfarandet avseende
absoluta registreringshinder. Invandningsforfarandets boérjan beror emellertid pa
resultatet av forfarandet om absoluta registreringshinder i den man att
invandningsférfarandet kan vilandeférklaras om absoluta registreringshinder
konstateras.

Invandningar som inges efter det att den internationella registreringen har
offentliggjorts pa nytt men fore invandningsperiodens bérjan bordlaggs och anses ha
ingetts pa invandningsperiodens forsta dag. Om invandningen dras tillbaka fore detta
datum aterbetalas invandningsavgiften.

Fullstandig information om invandningsforfarandet finns i Riktlinjerna, del C,
Invandning, avsnitt 1, Forfarandefragor.

3.6.2 Kvitto och information till den internationella innehavaren

Regler 16a och 114.3i CTMIR

Kontoret utfardar ett kvitto till invandaren. Om invandningen mottas innan
invandningsperioden har inletts skickas ett brev till invandaren med beskedet att
invandningen kommer att anses mottagen pa invandningsperiodens forsta dag och
bordlaggs till dess.

Kontoret dversander ocksa i informationssyfte en kopia av anmalan om invandning till

innehavaren av den internationella registreringen eller, om innehavaren har utsett ett
ombud infér Wipo och kontoret har tillrdckliga kontaktuppagifter till ombudet, oavsett ort.

3.6.3 Avgifter

Artikel 156.2 i CTMR
Regel 54 i CTMIR

Invandningen behandlas inte som vederbérligen framstalld forran invandningsavgiften
har betalats. Om det inte kan faststallas att avgiften har betalats inom
invandningsperioden anses invandningen inte ha ingetts.

Om invandaren bestrider detta har denne ratt att begara ett formellt beslut om forlust
av rattigheter. Om kontoret beslutar att bekréafta resultatet informeras bada parter om
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detta. Om invandaren Overklagar beslutet utfardar kontoret en temporar véagran till
Wipo, aven om denna ar ofullstandig, enbart for att tidsgransen pa 18 manader ska
kunna héllas. Om beslutet blir slutgiltigt upphavs den temporara vagran. Annars inleds
invandningsforfarandet pa normalt satt.

3.6.4 Provning av tillstand

Artikel 92.2 i CTMR
Regler 17 och 115 i CTMIR

Kontoret kontrollerar om invandningen ar tillatlig och om den innehaller den information
som Wipo kraver.

Om invandningen inte anses tilltlig informerar kontoret innehavaren av den
internationella registreringen om detta och ingen temporar vagran grundad pa
invandningen skickas till Wipo.

Fullstandig information om invandningsforfarandet finns i Riktlinjerna, del C,
Invandning, avsnitt 1, Forfarandefragor.

3.6.5 Handlaggningssprak

Artikel 119.6 i CTMR
Regel 16.1i CTMIR

Invandningar maste (liksom begaran om annullering) inges antingen pa spraket for den
internationella registreringen (det forsta spraket) eller pa det andra sprak som den
internationella innehavaren maste uppge vid designeringen av EU. Invandaren far vélja
ett av dessa tva sprdk som handlaggningssprak for invandningsforfarandet.
Invandningen far aven inges pa vilket som helst av kontorets Ovriga tre arbetssprak,
under forutsattning att en 6versattning till handlaggningsspraket inges inom en manad.

Kontoret anvander foljande sprak:

o Det handlaggningssprak som invandaren valt for invandningsforfarandet anvands
vid all direkt kontakt med parterna.

. Det sprak pa vilket den internationella registreringen registrerades av Wipo (det
forsta spraket) anvands vid all kontakt med Wipo, t.ex. for att anméla en temporéar
vagran.

3.6.6 Ombud for innehavaren av den internationella registreringen

3.6.6.1 Invandningskvitton

Regel 16a i CTMIR

Tillsammans med invandningskvittona meddelar kontoret i tillAmpliga fall innehavaren
av den internationella registreringen att om innehavaren inte utser ett ombud som
uppfyller kraven i artiklar 92.3 eller 93 i CTMR inom en manad efter mottagandet av
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meddelandet, far innehavaren ett formellt krav pa att utse ett ombud tillsammans med
invandningstidsfristerna nar invandningen har konstaterats vara tillatlig.

Om innehavaren av den internationella registreringen har ett Wipo-ombud inom EU
som inte finns med i kontorets ombudsdatabas, meddelar kontoret ombudet att om det
vill foretrada innehavaren infor kontoret maste behdrighetsgrund uppges. Detta innebar
att ombud maste uppge om de ar utévande jurister eller yrkesmassiga ombud enligt
artikel 93.1 a eller b i CTMR eller anstallda ombud enligt artikel 92.3 i CTMR (se aven
Riktlinjerna, del A, Allmanna regler, avsnitt 5, Ombud).

3.6.6.2 Meddelande om inledande av invandningsforfarande

Regel 18.1i CTMIR

Om invandningen har godkéants och innehavaren av den internationella registreringen
trots uppmaning enligt punkt 3.6.6.1 ovan inte har utsett ett EU-ombud innan
invandningen forklarades godkand, beror ytterligare behandling av &rendet pa om
innehavaren av den internationella registreringen maste foretradas infor kontoret eller
ej enligt artikel 92.2 i CTMR.

o Om innehavaren av den internationella registreringen inte maste foretradas infor
kontoret fortsétter forfarandet direkt med innehavaren. Meddelande om
godkannandet av invandningen och de tidsfrister som faststallts for
dokumentation skickas da till innehavaren av den internationella registreringen.

o Om innehavaren av den internationella registreringen maste foretradas infor
kontoret far innehavaren ett meddelande om att invandningen har godkéants och
en formell begaran om att utse ett EU-ombud inom tva manader efter
mottagandet av meddelandet (regel 114.4 i CTMIR). Om detta inte sker vagras
den internationella registreringen. Beslutet kan Overklagas. Nar beslutet ar
slutgiltigt avslutas invandningsforfarandet och Wipo informeras. Normala
bestammelser for kostnadsfordelning galler. Detta innebéar att inget beslut om
kostnaderna fattas och att invandningsavgiften inte aterbetalas.

3.6.7 Temporar vagran (pa relativa grunder)

Artikel 156.2 i CTMR

Regler 18 och 115.1i CTMIR

Artikel 5.1 och 5.2 a och b i Madridprotokollet

Regel 17(1)(a) och 17(2)(v) i den gemensamma foérordningen

Alla invandningar som betraktas som framstallda och tillatliga leder till att en anmalan
om temporar vagran grundad pa den pagaende invandningen sands till Wipo. Wipo
informeras om alla tilldtiga invandningar som vederbodrligen framstéllts inom
invandningsperioden genom att en separat tempordr vagran sands for varje
invandning.

Den temporara vagran innehdller en forteckning Over de varor och tjanster som

invandningen riktas mot, de &ldre rattigheter som aberopas och den relevanta
forteckningen Over varor och tjanster som invandningen grundas pa.
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Den invandande parten maste tillhandahalla den forteckning 6ver varor och tjanster pa
vilken invandningen grundas pa handlaggningsspraket for invandningsforfarandet.
Kontoret 6versander forteckningen till Wipo pa detta sprak och éversatter den inte till
det sprak som anvandes for att registrera den internationella registreringen.

Anmalan fors in i det internationella registret, offentliggors i tidningen och meddelas
innehavaren av den internationella registreringen. Daremot innehaller inte anmalan
nagon tidsgrans. Tidsfristen for inledande av forfarandet faststélls i det direkta
meddelande till parterna som kontoret skickar ut samtidigt, precis som for ett vanligt
gemenskapsvarumarke.

3.6.8 Vilandeforklaring av invandning nér det finns en oavgjord temporar
vagran pa absoluta grunder

Regler 18.2 och 20.7 i CTMIR

Om en invandning inges efter det att kontoret redan har anmalt en temporar vagran pa
absoluta grunder for samma varor och tjanster, informerar kontoret Wipo om den
temporara vagran och meddelar parterna att invandningsforfarandet fran och med
datum for anmalan ar vilandeforklarat tills ett slutgiltigt beslut om absoluta
registreringshinder har fattats.

Om den temporara vagran pa absoluta grunder leder till en slutgiltig vagran av skydd
antingen for alla varor och tjanster eller for de varor och tjanster som invandningen
riktas mot, avslutas invandningsforfarandet utan beslut och invandningsavgiften
aterbetalas.

Om den temporéara vagran pa absoluta grunder inte vidhalls eller endast delvis vidhalls,
aterupptas invandningsforfarandet for de aterstdende varorna och tjansterna.

3.7 Annullering av den internationella registreringen eller
avstaende fran designeringen av EU

Om innehavaren med anledning av en temporar vagran pa absoluta eller relativa
grunder begar att den internationella registreringen ska annulleras fran det
internationella registret eller avstar fran sin designering av EU, avslutas arendet nar
meddelande om detta mottas av Wipo. Om detta sker innan den kontradiktoriska delen
av invandningsforfarandet inleds, aterbetalas invandningsavgiften till invandaren
eftersom detta motsvarar tillbakadragande av en ansékan om gemenskapsvarumarke.
Innehavaren av den internationella registreringen maste begara annullering eller
avstdende fran designeringen av EU hos Wipo (eller genom den ursprungliga
varumarkesmyndigheten) pa det officiella formularet (MM7/MM8). Kontoret kan inte
agera mellanhand och 6versénder inte denna slags begéaran till Wipo.

Annullering av den internationella registreringen pa begaran fran den ursprungliga
varumarkesmyndigheten (pad grund av ett “centralt angrepp” under den femariga
beroendeperioden) anses likvardig med ett avslag pa ansdkan om
gemenskapsvarumarke i ett parallellt forfarande enligt regel 18.2 i CTMIR. | detta fall
aterbetalas inte invandningsavgiften.
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3.8 Inskrankningar av férteckningen dver varor och tjanster
Kontoret kan inte meddela Wipo inskrankningar som sadana.

Darfor kan innehavaren av den internationella registreringen valja att inskrdnka
forteckningen Over varor eller tjanster med anledning av en temporar vagran pa
absoluta eller relativa grunder. Detta gors pa nagot av féljande satt:

o Genom Wipo pa lampligt formular (MM6/MMS). (i detta fall meddelar kontoret
Wipo att den temporara vagran har dragits tillbaka, forutsatt att inskrankningen
innebar att invandningen kan asidoséattas).

o Direkt hos kontoret. | detta fall meddelar kontoret Wipo inskrankningen genom att
bekréafta den temporara vagran. Med andra ord kommer Wipos register att visa
den partiella vagran, inte sjalva inskrankningen.

Om det inte finns ndgon oavgjord temporar vagran maste alla inskrankningar inges
genom Wipo.

Inskréankningar provas pa samma satt som inskrankningar eller partiella avsagelser av
ett gemenskapsvarumérke eller en ansdkan om gemenskapsvarumarke (se
Riktlinjerna, del B, Prévning, avsnitt 3, Klassificering och del E, Registeroperationer,
avsnitt 1, Andringar av en registrering). Om en inskrankning har ingetts via Wipo och
inte anses godtagbar av kontoret utfardas en forklaring om att inskrdnkningen inte
géller pa EU:s territorium enligt regel 27.5 i den gemensamma férordningen. Denna
forklaring kan inte omprévas eller 6verklagas.

Partiella annulleringar pa begaran fran den ursprungliga varumarkesmyndigheten (efter
ett "centralt angrepp” under den femariga beroendeperioden) registreras som de ar av
kontoret.

Om inskrankningen inges innan den kontradiktoriska delen av invandningsférfarandet
inleds samt innebar att invandningsforfarandet kan avslutas, aterbetalas
invandningsavgiften till invandaren.

3.9 Bekraftelse eller tillbakadragande av temporar vagran och
utfardande av meddelande om beviljat skydd

Regler 113.2 a, 115.5a 0och 116.1i CTMIR

Om en eller flera anmalningar om temporar vagran har skickats till Wipo maste
kontoret nar alla forfaranden har slutférts och alla beslut ar slutgiltiga

o antingen kontakta Wipo for att bekrafta de(n) temporéra vagran

o eller skicka ett meddelande om beviljat skydd till Wipo dar det uppges att de(n)
temporara vagran har dragits tillbaka helt eller delvis. | meddelandet om beviljat
skydd maste det anges for vilka varor och tjanster market har godkants.

Om den internationella registreringen vid invandningsperiodens slut inte har varit

foremal for nagon temporar vagran, skickar kontoret ett meddelande om beviljat skydd
for samtliga varor och tjanster till Wipo.
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Meddelandet om beviliat skydd maste innehdlla det datum da den internationella
registreringen  offentliggjordes pa nytt i delM.3 av tidningen  for
gemenskapsvarumarken.

Kontoret utfardar inga registreringsbevis for internationella registreringar.

3.10 Andranyoffentliggdrandet

Artiklar 151.2, 151.3, 152.2 och 160 i CTMR
Regel 116.2 i CTMIR

Den internationella registreringen ska offentliggéras pa nytt for andra gangen av
kontoret nar alla forfaranden &r slutforda och den internationella registreringen
(&tminstone delvis) ar skyddad i EU.

Datumet for det andra nyoffentliggérandet utgér boérjan pa den femariga
anvandningsperioden. Fran och med detta datum kan registreringen aven aberopas vid
varumarkesintrang.

Fran datumet for det andra nyoffentliggérandet har den internationella registreringen
samma verkan som ett registrerat gemenskapsvarumarke. Denna verkan kan darmed
trada i kraft innan tidsfristen pa 18 manader har I6pt ut.

Endast foljande uppgifter offentliggérs i delM.3.1 av tidningen for
gemenskapsvarumarken:

111 Den internationella registreringens nummer.

460 Datum for offentliggérande i den internationella tidningen (i tillampliga fall).

400 Datum, nummer och sidnummer for tidigare offentliggérande(n) i tidningen for
gemenskapsvarumarken.

450 Datum for offentliggérande av den internationella registreringen eller den
pafdljande designeringen i tidningen fér gemenskapsvarumarken.

3.11 Overlatelse av designeringen av EU

Regel 120 i CTMIR

Den internationella registreringen utgor en enda registrering for administrativa andamal
eftersom den &r en enda post i det internationella registret. | praktiken, nar det galler
faktisk verkan och varumarket som formogenhetsobjekt, bestar registreringen
emellertid av ett paket av nationella (regionala) marken. Bandet till det ursprungliga
market innebar att den internationella registreringen fran borjan maste goéras i den
ursprungliga markesinnehavarens namn. Darefter kan den emellertid Gverlatas
oberoende av det ursprungliga méarket.

En Overlatelse av den internationella registreringen ar helt enkelt en Overlatelse av

market som galler en, flera eller alla designerad(e) avtalspart(er). Detta motsvarar med
andra ord en Overlatelse av motsvarande antal nationella (regionala) marken.
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Overlatelser far inte anmalas direkt till kontoret som designerad myndighet. De maste
anmalas till Wipo eller via innehavarens avtalsparts myndighet pa Wipos formular
MM5. Nar agarskapsandringen for designeringen av EU har registrerats av Wipo
informeras kontoret om detta och andringen infors automatiskt i kontorets databas.

Som designerad myndighet genomfor kontoret ingen prévning av overlatelsen. Enligt
regel 27.4 i den gemensamma forordningen far en designerad myndighet forklara for
Wipo att en &garskapsandring inte ska ha nagon verkan nar det galler dess
designering. Kontoret tillampar emellertid inte denna bestammelse eftersom det inte
har befogenhet att ompréva om andringen i det internationella registret grundades pa
bevis for dverlatelsen. Kontoret omprovar inte heller om market kan vara vilseledande
(artikel 17.4 i CTMR), savida inte Overlatelsen inges medan provningen avseende
absoluta registreringshinder pagar.

3.12 OQgiltighet, upphavande och genkaromal

Artiklar 51, 52, 53, 151.2, 152.2, 158 och 160 i CTMR
Regel 117 i CTMIR

Verkan av en internationell registrering som designerar EU kan forklaras ogiltig.
Ansokan om ogiltigforklaring av verkan av en internationell registrering som designerar
EU motsvarar i gemenskapsvarumarkessammanhang en anstkan om forklaring av
upphavande eller ogiltighet.

Det finns ingen tidsgrans for att inge en ansdkan om ogiltighetsférklaring/upphavande.
Fdéljande undantag galler emellertid fran denna regel:

o En anstkan om ogiltigférklarande av en internationell registrering som designerar
EU ar endast tillatlig efter det att designeringen slutgiltigt har godkants av
kontoret, det vill saga nar meddelandet om beviljat skydd har skickats.

o En anstkan om upphavande som grundas pa att en internationell registrering
som designerar EU inte anvants ar endast tillatig om det slutgiltiga
godkannandet av den internationella registreringen offentliggjordes pa nytt av
kontoret minst fem ar fore det datum da ansckan inges (se artikel 160 i CTMR
dar det faststalls att dagen for offentliggérandet enligt artikel 152.2 ska motsvara
registreringsdagen vid faststallandet av den dag fran och med vilkken det
varumarke som ar foremal for en internationell registrering som designerar EU
ska ha tagits i verkligt bruk i Europeiska unionen).

Kontoret provar begaran som om den vore riktad mot ett direkt gemenskapsvarumarke
(mer information finns i Riktlinjerna, del D, Annullering).

Om den internationella registreringen som designerar EU helt eller delvis
ogiltigforklaras/upphavs med anledning av ett slutgiltigt beslut eller ett genkaromal
underrattar kontoret Wipo enligt artikel 5.6 i Madridprotokollet och regel 19 i den
gemensamma forordningen. Wipo registrerar ogiltigforklaringen/upphdvandet och
offentliggdr den/det i den internationella tidningen.
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3.13 Auvgiftshantering

Motsvarigheten till registreringsavgiften har faststéllts till noll for direkta
gemenskapsvarumarken. Denna andring tillampas pa avgifter enligt Madridprotokollet
fran och med den 12 augusti 2009. Till foljd av detta sker inte langre nagon delvis
aterbetalning av den individuella avgiften enligt artiklar 154 och 156 i CTMR nar
internationella registreringar som designerar EU slutgiltigt avslas eller nar innehavaren
av den internationella registreringen har avstatt fran skyddet i fraiga om EU innan
beslutet om véagran blev slutgiltigt, om designeringsdatum fér den aktuella
registreringen infaller senare &an ovanstaende datum.

Enligt artikel 3 (sista stycket) i kommissionens forordning (EG) nr 355/2009 av den
31 mars 2009 om &ndring av férordning (EG) nr 2869/95 av den 13 december 1995 om
de avgifter som skall betalas till kontoret ska registreringsavgiften &ven fortsattningsvis
aterbetalas vid avslag eller avstdende fran skydd i de fall da designeringen av EU
ingavs fore den 12 augusti 2009, i enlighet med artikel 13 i avgiftsforordningen i den
version som gallde innan kommissionens forordning (EG) nr 355/2009 tradde i kraft.

4 Omvandling och utbyte

4.1 Inledande kommentarer
Omvandling

Det finns tva former av omvandling. P& engelska benamns de med tva skilda termer:
conversion och transformation. Bada ar tillampliga nar en internationell registrering
som designerar EU upphor att galla. Vilken som kan anvandas beror pa anledningen till
upphdrandet:

o Nar en internationell registrering upphdr att gélla eftersom det ursprungliga
market har varit féremal for ett “centralt angrepp” under den femariga
beroendeperioden kan registreringen omvandlas genom transformation till en
direkt ansokan om gemenskapsvaruméarke. Denna slags omvandling ar inte
mojlig nar den internationella registreringen har annullerats pa innehavarens
begéran eller nar innehavaren helt eller delvis har avstatt fran designeringen av
EU. Designeringen av EU maste fortfarande galla nar omvandlingen begars.
Detta innebar att den inte far ha slutgiltigt avslagits av kontoret eftersom det i sa
fall inte finns nagot kvar att omvandla. | sadana fall ar den andra formen av
omvandling (conversion) den enda mdjligheten.

o Nar den internationella registrering som designerar EU slutgiltigt avslas av
kontoret eller upphdor att galla av skél som ar oberoende av det ursprungliga
varumarket ar enbart omvandling genom conversion mdjlig. Denna slags
omvandling ar méjlig inom den féreskrivna tidsfristen &ven om den internationella
registreringen under tiden aven har strukits fran det internationella registret pa
begaran av den ursprungliga varumarkesmyndigheten, det vill saga via ett
"centralt angrepp”.
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4.2 Omvandling (conversion) (%)

Artiklar 112—-114 och 159 i CTMR
Regel 24(2)(a)(iii) i den gemensamma férordningen

Det rattsliga alternativet omvandling (conversion) har sitt ursprung i systemet for
gemenskapsvarumarken. Detta system har anpassats sa att en designering av EU
genom en internationell registrering ska kunna omvandlas till en nationell
varumarkesansotkan, precis som for ett direkt gemenskapsvarumarke. Systemet for
gemenskapsvarumarken och Madridsystemet har ocksd anpassats sa att det gar att
omvandla designeringen till en designering av medlemsstater som &ar bundna av
Madridsystemet (detta kallas att vélja tillbaka). Malta ar inte bundet av Madridsystemet.

Den omvandlade designeringen Oversands till Wipo som en begaran om pafoljande
designering av medlemsstaten/medlemsstaterna. Denna typ av paféljande designering
ar den enda som i stéllet for att inges hos den ursprungliga varumarkesmyndigheten
eller direkt hos Wipo maste inges genom den designerade myndigheten.

Fullstandig information om denna sorts omvandling finns i Riktlinjerna, del E,
Registeroperationer, avsnitt 2, Omvandling.

4.3 Omvandling (transformation)

Artiklar 6.3 och 9 quinquies i Madridprotokollet
Artikel 161 i CTMR
Regler 84.1 p och 124 i CTMIR

4.3.1 Inledande kommentarer

Omvandling (transformation) har sitt ursprung enbart i Madridprotokollet. Denna
mojlighet infordes for att mildra foljderna av den femariga beroendeperiod som redan
inforts genom Madridéverenskommelsen. Nar en internationell registrering annulleras
helt eller delvis pa grund av att det ursprungliga market har upphort att galla kan
innehavaren inge en anstkan for samma marke och samma varor och tjanster som
omfattades av den annullerade registreringen hos myndigheten fér nagon av de
avtalsparter som den internationella registreringen gallde for. Ansokan behandlas da
som om den hade ingetts pa datumet for den internationella registreringen, eller, om
avtalsparterna hade designerats genom paféljande designering, pa datumet for den
pafdljande designeringen. Ansdkan har ocksd samma eventuella prioritet som den
tidigare registreringen.

Denna slags anstkan styrs inte av protokollet. Wipo ar inte heller involverat. Till
skillnad fran den andra formen av omvandling (conversion) kan denna form av

(2) Pa engelska anvands begreppet conversion for att beskriva en viss rattslig bestammelse i systemet for
gemenskapsvarumarken (artikel 112 och féljande) medan begreppet transformation anvands for att
beskriva bestammelsen i artikel 9 quinquies i Madridprotokollet. P& andra sprak beskrivs bada dessa
skilda rattsliga bestammelser med ett enda ord (exempelvis transformacion pa spanska och "omvandling”
pa svenska). For att undvika forvirring kan det engelska ordet conversion laggas till i parentes exempelvis
nar det spanska ordet transformacion eller det svenska ordet "omvandling” anvands i den betydelse som
avses i artikel 112 i férordningen om gemenskapsvarumarken.
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omvandling (transformation) inte anvandas fér att omvandla en EU-designering till
nationella ansokningar. Det gar inte heller att omvandla en EU-designering till
designeringar av enskilda medlemsstater. Om EU har designerats géaller den
internationella registreringen i EU och inte i enskilda medlemsstater i sig.

Designeringen av EU maste fortfarande galla nar omvandlingen begéars. Detta innebar
att den inte far ha slutgiltigt avslagits av kontoret eftersom det i sa fall inte finns nagot
kvar att omvandla. | sddana fall & den andra formen av omvandling (conversion) den
enda mojligheten.

4.3.2  Princip och verkan

Artikel 27 i CTMR

Efter att en internationell registrering som designerar EU helt eller delvis har
annullerats pa begaran av den ursprungliga varumarkesmyndigheten enligt
artikel 9 quinquies i protokollet (d.v.s. efter ett "centralt angrepp” under den femariga
beroendeperioden)  far innehavaren inge en  “direkt” ansbkan om
gemenskapsvaruméarke for samma marke och samma varor och tjanster som det
annullerade market gallde.

Den ansdkan som blir resultatet av omvandlingen (transformation) behandlas av
kontoret som om den hade ingetts pa datumet for den ursprungliga internationella
registreringen, eller, om EU designerades genom pafdljande designering, pa datumet
for den péafoljande designeringen. Ansokan har ocksa samma eventuella prioritet som
den tidigare registreringen.

Datumet for den internationella registreringen eller fér den paféliande designeringen
blir_inte_ansdkningsdag fér ansékan om gemenskapsvarumarke. | artikel 27 i CTMR,
som galler med nédvandiga &andringar, faststalls tydliga villkor for beviljande av
ansokningsdag, bland annat ett krav pa att ansokningsavgiften ska betalas inom
en manad. Daremot ar det datumet for den internationella registreringen eller den
paféljande designeringen som avgér gemenskapsvarumarkets "aldre rattighetsverkan”
nar det galler prioritetsstkningar, invandningar etc.

Till skillnad fran prioritets- och foretradesansprak (regel 9.8 i CTMIR) gar det inte att ha
ett "delat” datum, dar ett datum bara galler for de varor som ingick i den internationella
registreringen medan anstkningsdagen for gemenskapsvarumarket ar det relevanta
datumet for de Ovriga varorna och tjansterna. Ingen sadan partiell verkan av
omvandlingen medges i artikel 9 quinquies i Madridprotokollet eller artikel 161 i CTMR.

Fornyelsen  borjar 16pa frdn  ansokningsdagen for det omvandlade
gemenskapsvarumarket.
4.3.3 Forfarande

Foljande villkor ska vara uppfyllda for att en rattighet till omvandling (transformation)
enligt artikel 9 quinquies i Madridprotokollet ska kunna aberopas:

. Anstkan ska inges inom tre manader fran det datum da den internationella
registreringen helt eller delvis annullerades.
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o Varorna och tjansterna i anstkan som foljer ska omfattas av férteckningen over
varor och tjanster i designeringen av EU.

Sokanden ska Aaberopa ratten till omvandling i det relevanta avsnittet pa
ansokningsformularet eller i den elektroniska anstkan om gemenskapsvarumarke.
Foljande uppgifter maste anges i detta avsnitt:

1. Numret p& den internationella registrering som helt eller delvis annullerats.

2. Det datum da den internationella registreringen helt eller delvis annullerades av
Wipo.

3. Datum for den internationella registreringen enligt artikel 3.4 i Madridprotokollet
eller datum for territoriell utstrackning till EU som gjorts efter den internationella
registreringen enligt artikel 3 ter.2 i Madridprotokollet.

4, Datum for eventuell prioritet som &beropas i den internationella registreringen.

Kontoret uppmanar sokanden att inom tva manader atgarda eventuella brister som
upptackts.

Om bristerna inte atgardas forlorar sékanden réatten till datumet for den internationella
registreringen eller den territoriella utstrackningen samt till eventuell prioritet fér den
internationella registreringen. Om omvandlingen slutgiltigt avslas behandlas ansokan
om gemenskapsvarumarke med andra ord som en "vanlig” ansoékan.

4.3.4 Provning

4.3.4.1 Anstkan om omvandling (transformation) av en internationell registrering som
designerar EU nar inga uppgifter har offentliggjorts

Nar anstkan om omvandling (transformation) rér en internationell registrering som
designerar EU for vilken uppgifter inte har offentliggjorts enligt artikel 152.2 i CTMR
(och som med andra ord inte har blivit slutgiltigt godk&nd av kontoret), behandlas den
ansOkan om gemenskapsvarumarke som uppstar till félid av omvandlingen som en
vanlig anstkan om gemenskapsvarumarke. Den prévas med avseende pa
klassificering, formaliteter och absoluta registreringshinder och offentliggors i
invandningssyfte. Det finns ingen bestdmmelse som medger att kontoret hoppar 6ver
provningsprocessen.

For att dessa omstandigheter ska uppstd maste det emellertid redan ha funnits en
internationell registrering som designerar EU. Darfér kan kontoret dra nytta av
klassificeringen i forteckningen &ver varor och tjanster for den annullerade
internationella registreringen (i den utstrackning som detta &r forenligt med kontorets
bestammelser) samt de granskningsrapporter fér gemenskapen som redan utfardats
for den aktuella internationella registreringen. Eftersom datumet for den nya ansdkan
om gemenskapsvarumarke ar detsamma som datumet for den ursprungliga
internationella registreringen maste granskningsrapporten per definition leda till samma
resultat.

Gemenskapsvarumarket offentliggors i del A av tidningen for gemenskapsvarumarken i
invandningssyfte, med ett extra falt under INID-kod 646 dar uppgifter om omvandlingen
ges. Resten av forfarandet &ar detsamma som for en vanlig ansdkan om
gemenskapsvarumérke. Detta galler &ven om ett invandningsforfarande redan hade
inletts mot den internationella registreringen som designerade EU utan att ha natt det
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slutgiltiga beslutsskedet. | sadana fall avslutas det tidigare invandningsforfarandet och
en ny invandning maste inges.

4.3.4.2 Anstkan om omvandling (transformation) av en internationell registrering som
designerar EU nar uppgifter har offentliggjorts

Nar ansbkan om omvandling (transformation) ror en internationell registrering som
designerar EU for vilken uppgifter redan har offentliggjorts enligt artikel 152.2 i CTMR,
hoppar man éver provnings- och invandningsskedet (artiklar 37-42 i CTMR).

Forteckningen Over varor och tjanster maste emellertid oOversattas till alla sprak.
Gemenskapsvarumarket offentliggérs darefter i delB.2 av tidningen for
gemenskapsvarumarken tillsammans med Oversattningarna och den extra
INID-koden 646, och registreringsbevis utfardas omedelbart.

4.3.5 Omvandling (transformation) och foretrade

Om foretradesansprak har godkants av kontoret och registrerats av Wipo for den
omvandlade internationella registreringen som designerar EU behovs inget nytt
foretradesansprak for det gemenskapsvaruméarke som uppstar genom omvandlingen.
Detta star inte uttryckligen i regel 124.2 i CTMIR, dar enbart prioritet namns i led d.
Bestammelsen utvidgas emellertid genom analogi till att aven géalla foretrade med
tanke pa foljande omstandigheter:

o Kontoret har redan godkant anspraken och Wipo har offentliggjort dem.

o Om innehavaren hade latit de tidigare markena upphora under tiden, skulle
denne inte kunna lagga fram nya ansprak infor kontoret (eftersom ett villkor for ett
giltigt foretradesansprak ar att den aldre rattigheten ar bade registrerad och
géallande nar anspraket gors).

4.3.6 Avgifter

Det finns ingen sarskild “omvandlingsavgift’. For den ansdkan om
gemenskapsvarumarke som uppstar genom omvandlingen (transformation) av den
internationella registreringen som designerar EU galler samma avgifter som fér en
"vanlig” ans6kan om gemenskapsvarumarke, namligen grundavgiften.

Grundavgiften for ansokan om gemenskapsvarumarke maste betalas till kontoret inom
en manad fran inlamnandet av ansékan om omvandling till gemenskapsvarumarke for
att anstkan ska uppfylla kraven i artikel 27 i CTMR och artikel 9 quinquies (iii) i
Madridprotokollet och omvandlingen ska godkannas. Om exempelvis slutet pa
tidsfristen pa tre manader fér omvandling l6per ut den 1 april 2012 och begaran om
omvandling till ansékan om gemenskapsvarumarke inges den 30 mars 2012, ska
grundavgiften betalas senast den 30 april 2012. Om avgiften betalas efter detta datum
har villkoren for omvandling inte uppfyllts. | dessa fall avslds omvandlingen och
betalningsdatumet réknas som ansokningsdag for ansokan om
gemenskapsvarumarke.
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4.4  Utbyte

Artikel 157 i CTMR

Regel 84.2 i CTMIR

Artikel 4 bis i Madridprotokollet

Regel 21 i den gemensamma férordningen

441 Inledande kommentarer

Utbyte har sitt ursprung i Madridéverenskommelsen och Madridprotokollet. Ett méarke
som &r registrerat hos en avtalsparts myndighet anses under vissa omstandigheter ha
bytts ut mot en internationell registrering av samma marke utan att det paverkar redan
forvarvade rattigheter (tidigare datum). Av artikel 4 bis.1 i Madridprotokollet framgar
tydligt att utbyte anses ske automatiskt, utan att innehavaren behdéver gora nagot och
utan att utbytet behoéver registreras. Det ar emellertid mdjligt att be kontoret att notera
utbytet i sitt register (regel 21 i den gemensamma forordningen). Syftet med detta
forfarande ar att se till att relevant information om utbytet gérs tillganglig for tredje man
i saval de nationella eller regionala registren som i det internationella registret. Det ar
med andra ord inte obligatoriskt att registrera utbytet for att kunna aberopa det, men
det kan vara anvandbart.

Fransett forbehadllet om tidigare forvarvade réattigheter innehdller vare sig
dverenskommelsen eller protokollet ndgra narmare uppgifter om utbyte.

4.4.2  Princip och verkan

| enlighet med artikel 4 bis i 6verenskommelsen och protokollet far innehavaren begara
att kontoret noterar i sitt register att en registrering av gemenskapsvarumarke byts
ut mot en motsvarande internationell registrering. Innehavarens rattigheter i EU
ska anses borja frdn och med datumet for den tidigare registreringen av
gemenskapsvarumarke. Darfor inférs och offentliggérs en notering i
gemenskapsvarumarkesregistret om att ett direkt gemenskapsvarumarke har bytts ut
mot en designering av EU genom en internationell registrering.

4.4.3 Forfarande

En begaran om utbyte far inges till kontoret av den internationella innehavaren nar som
helst efter det att EU-designeringen meddelats av Wipo.

Nar en begéran om att registrera ett utbyte har mottagits genomfér kontoret en formell
provning och kontrollerar att markena &ar identiska, att alla varor och tjanster som finns
med pa forteckningen for gemenskapsvarumarket aven finns med pa forteckningen for
den internationella registreringen som designerar EU, att parterna ar identiska och att
gemenskapsvarumarket har registrerats fore designeringen av EU. Den internationella
registreringen behdver inte ha en identisk forteckning ©ver varor och tjanster.
Forteckningen far vara mer omfattande. Daremot far den inte vara mindre omfattande.

Kontoret anser att det ar tillrackligt att den internationella registreringen och
gemenskapsvarumarket samexisterar pa det internationella registreringsdatumet for att
utbytet ska noteras i registret. Observera sarskilt att om designeringen av EU genom
en internationell registrering annu inte ar slutgiltigt godkand vantar inte kontoret pa
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slutgiltigt godk&dnnande innan det registrerar utbytet. Det ar upp till den internationella
innehavaren att besluta nar utbytet ska begaras.

Om alla villkor ar uppfyllda noterar kontoret utbytet i gemenskapsvarumarkesregistret
och underrattar Wipo om att ett gemenskapsvarumdarke har bytts ut mot en
internationell registrering enligt regel 21 i den gemensamma férordningen. Foljande
uppgifter anges:

Numret pa den internationella registreringen.

Gemenskapsvarumarkets nummer.

Ansodkningsdatum fér gemenskapsvarumarket.

Registreringsdatum for gemenskapsvarumarket.

Prioritetsdatum (om detta ar relevant).

Foretradesnummer, ansokningsdatum och land/lander (om detta &r relevant).
Forteckningen 6ver varor och tjanster for utbytet (om detta &r relevant).

Efter det att utbytet har registrerats kvarstar gemenskapsvarumarket som vanligt i
registret sa lange innehavaren fornyar det. Med andra ord samexisterar det utbytta
gallande gemenskapsvarumarket och den internationella registreringen som designerar
EU.

Enligt regel21(2) i den gemensamma forordningen om genomfOérande av
Madridprotokollet registrerar Wipo de uppgifter som meddelats enligt punkt 1 i denna
regel i det internationella registret, offentliggér dem och informerar innehavaren om
detta. Detta gors for att se till att relevant information om utbytet gors tillganglig for
tredje man. Kontoret har emellertid ingen skyldighet att meddela ytterligare andringar
som beror det utbytta gemenskapsvarumarket.

4.4.4 Avgifter

Begaran om notering av ett utbyte ar avgiftsfri.

4.45 Offentliggérande

Regler 84.2 och 85 i CTMIR

Utbytet infdrs i registret 6ver gemenskapsvarumarken och offentliggors i del C.3.7 av
tidningen fér gemenskapsvarumarken.

4.4.6 Utbyte och foretrade

Artikel 4 bis.1 i Madridprotokollet

Utbyte sker utan att det paverkar eventuella rattigheter som forvarvats genom den
tidigare registreringen. Darfor tar kontoret med information om de foretradesansprak
som ingdr i den utbytta gemenskapsvarumarkesregistreringen i den underrattelse som
sands till Wipo enligt artikel 21 i den gemensamma férordningen.
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4.4.7 Utbyte och omvandling (transformation)

Om den internationella registrering som det direkta gemenskapsvarumarket byttes ut
mot upphor att galla efter ett "centralt angrepp” kan innehavaren, férutsatt att villkoren i
artikel 9 quinquies i protokollet &r uppfyllda, begédra omvandling (transformation) av den
internationella registreringen enligt artikel 9 quinquies. Verkan av utbytet av
gemenskapsvarumarket och dess verkan fran tidigare datum, déaribland prioritet eller
foretrade i tillampliga fall, kan da bevaras.

4.4.8 Utbyte och omvandling (conversion)

Den internationella registreringen och gemenskapsvarumarket bor samexistera vid det
internationella registreringsdatumet om utbytet ska gélla. Om den internationella
registrering som det direkta gemenskapsvarumarket byts ut mot slutgiltigt avslas av
kontoret (t.ex. med anledning av en invandning) kan innehavaren darfor begara
omvandling (conversion) av designeringen av EU. Verkan av utbytet av
gemenskapsvarumarket och dess verkan fran tidigare datum, daribland prioritet eller
foretrade i tillampliga fall, bor da kunna bevaras.
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