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Malnr 11-175

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelat 1 Stockholm den 30 december 2011

PARTER

Klagande

MARKANT Handels- und Service GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 2, D-77656 Offenburg, Tyskland
Ombud: Awapatent AB

Box 45086, 104 30 Stockholm

Motpart

Denomega Nutritional Oils AS
Postboks 162, N-1701 Sarpsborg, Norge
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107, 102 32 Stockholm

SAKEN
Giltighet 1 Sverige av den internationella varuméarkesregistreringen
OMEGA-360

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 30 augusti 2011
angaende int.reg nr 1034016, se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och ater-
forvisar fragan, om det till f6ljd av MARKANT:s invadndning finns nagot
hinder mot att den internationella registreringen géller i Sverige, till

PRV f6r provning.
EE
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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REDOGORELSE FOR SAKEN OCH FRAMSTALLDA YRKANDEN

PRV mottog den 15 april 2010 en underrattelse fran Internationella
byran hos WIPO med begéiran att den internationella registreringen
OMEGA-360 (int.reg nr 1034016) skulle galla 1 Sverige. Underréttelsen
kungjordes den 3 juni 2011 for invandning enligt 55 § andra stycket i
1960 ars varumérkeslag.

MARKANT Handels- und Service GmbH (MARKANT) framstéllde den
27 juli 2011 invadndning mot att registreringen skulle gélla 1 Sverige. Den
5 augusti 2011 skickade PRV en underrattelse till Internationella byran
angaende invindningen, en s.k. "Provisional Refusal 17(3)”.

Invandningen till trots antecknade PRV den 4 augusti 2011 i sitt diarium
att registreringen var "Godkénd for Sverige” och att den hade vunnit laga
kraft. Vidare utfardade PRV den 12 augusti 2011 en kungorelse, att
registreringen "som kungjorts for invandning fore den 1 juli 2011 géller i
Sverige”.

I en skrivelse dagtecknad den 30 augusti 2011 underrattade PRV
MARKANT om att verket "den 12 augusti 2011, trots den ingivna
invandningen, beviljat giltighet for den internationella registreringen”
samt anférde att bolaget hade "mdjlighet att 6verklaga PRV:s beslut om
giltighet”.

Vidare underriattade PRV, 1 en skrivelse dagtecknad samma dag, inne-
havaren av den internationella registreringen, Denomega Nutritional
Oils AS, om att verket hade "granted protection to the Swedish designa-
tion of the international registration” samt att "the opponent now has the
possibility to appeal the decision regarding the granted protection until
October 12, 2011”.

I WIPO:s databas Madrid Express database anges under rubriken
”Current status” vad géller Sverige "Total provisional refusal of
protection”.
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Yrkanden m.m.

MARKANT har i Patentbesvarsriatten yrkat att PRV:s beslut, att bevilja
den internationella registreringen OMEGA-360 giltighet 1 Sverige, skall
undanrdjas och att drendet skall aterforvisas till PRV for behandling av
bolagets invdndning.

Denomega Nutritional Oils AS (Denomega) har bestritt MARKANT:s
yrkanden.

MARKANT har till grund for sin talan aberopat att PRV:s underlatenhet
att prova bolagets invidndning utgor ett grovt handlaggningsfel.

Denomega har till grund for sin talan aberopat att en dndring av PRV:s
beslut att godkdnna designeringen i Sverige skulle vara till nackdel for
Denomega samt anfort att detta inte ar forenligt med forvaltningslagen.

Parterna har till utveckling av sin talan anfort 1 huvudsak féljande.
MARKANT

Vid kontakter med PRV har meddelats att verket missat att beakta den 1
tid ingivna invandningen. Det skall ha skett genom ett administrativt
misstag med anledning av att PRV &dndrat system fér hantering av inter-
nationella registreringar. Olika avdelningar inom PRV har agerat obe-

roende av varandra.

PRV har uppgett att verket enligt forvaltningslagen inte kan korrigera
det felaktiga beslutet och att MARKANT, som inkommit med en invand-
ning inom invandningsperioden, utgor part i &rendet. PRV har dven upp-
gett att verket anser att kungorelsen av den internationella registre-
ringen i Varumarkestidningen den 12 augusti 2011 utgor ett beslut om
giltighet 1 Sverige och att detta beslut kan 6verklagas av MARKANT.

Enligt den information som PRV har lamnat till MARKANT forefaller
PRV av forbiseende eller misstag inte ha beaktat bolagets invadndning.
Denna brist utgor enligt bolagets uppfattning ett grovt handlaggningsfel.
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Denomega

PRV:s beslut att godkénna designeringen publicerades for invdndning
den 3 juni 2011. Dessférinnan hade PRV granskat designeringen mot
tidigare rattigheter och da inte funnit nagra forvaxlingsbara hinder.
Publiceringen den 12 augusti 2011 avsag endast information om slutligt
godkdnnande som ar en direkt f6ljd av att ndgon invandning inte har
kommit in. Den dagen publicerades endast ett redan fattat beslut.

Publiceringen av att designeringen slutligen godkénts skall inte vara
mojlig att 6verklaga. Det skulle 1 praktiken innebéra att invdndnings-
perioden utstracks till fyra manader. Beslutet den 3 juni 2011 att god-
kéanna designeringen har vunnit laga kraft, vilket styrks av att PRV i sitt
diarium den 4 augusti 2011 noterat "Godkéand for Sverige, laga kraft”, och
kan da inte 6verklagas.

Det kan inte vara korrekt att MARKANT ar part 1 drendet. Nar vl in-
vandningsperioden har 16pt ut kan en invindare inte langre vara part 1
arendet. PRV:s underrattelse till MARKANT var felaktig. Det fanns inga
forutsattningar for MARKANT att 6verklaga ett lagakraftvunnet beslut.

SKAL

Madridprotokollet bygger pa principen att en internationell registrering,
fran dagen for registreringen, har verkan i det land eller de lander som ar
foremal for s.k. designering. En annan sak ar att PRV, enligt 5 kap 8 §
VmL (2010:1877) skall préva om det finns nagot hinder mot registre-
ringens giltighet och, om sa ar fallet, ge Internationella byran ett besked
om detta inom viss tid. Angaende en internationell registrerings verkan
(se artikel 4.1a 1 Madridprotokollet samt SOU 2001:26 s. 307 f och prop.
2009/10:225 s. 260 f).

Av det anforda foljer att den 1 malet aktuella internationella registre-
ringen OMEGA-360 fick giltighet 1 Sverige den 12 januari 2010 da den
registrerades 1 det internationella varumérkesregistret. PRV:s atgard, att
fora in varumérket 1 det nationella registret och att kungora att regi-
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streringen “galler” 1 Sverige svarade till sitt innehall mot de atgérder som
verket skall foreta enligt 5 kap. 10 § forsta stycket VmL, lat vara att kun-
gorelsen inte innefattade nagon upplysning om mojligheten att framstélla
invandning. Ensamma for sig kan dessa atgéarder darmed inte anses ha

medfort nagon forandring med avseende pa registreringens giltighet.

Annorlunda férhaller det sig med PRV:s atgard att underratta inne-
havaren av den internationella registreringen om att verket "beviljat
skydd” ("granted protection”) for registreringen trots att en invindning
framstallts, vilket 1 forevarande fall maste anses ha innefattat ett stall-
ningstagande till fragan om registreringens giltighet och ddrmed som ett
for innehavaren av registreringen gynnande beslut. Att stallningstagan-
det inte utmynnade 1 den enligt 5 kap. 15 § forsta stycket VmL angivna
rattsfoljden med avslag pa invidndningen féranleder inte nagon annan

bedomning.

Pa grund av det anférda skall PRV:s beslut den 30 augusti 2010 undan-
rojas och fragan, om det finns nagot hinder till f61jd av MARKANT:s
invandning mot att den internationella registreringen géller 1 Sverige,

aterforvisas till verket for provning i enlighet med bestammelserna 1
5 kap. 11-15 §§ VmL.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga nr 2 (Formulér B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordforande,
tillika referent, och Jeanette Backvall samt f. patentrattsradet Ulf Hallin.
Enhalligt.



