14.11.2003

Europeiska unionens officiella tidning

L 2961

(Rdttsakter vilkas publicering dr obligatorisk)

RADETS FORORDNING (EG) nr 1992/2003
av den 27 oktober 2003

om indring av férordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirken for att genomfoéra Europeiska
gemenskapens anslutning till protokollet till Madridéverenskommelsen om den internationella
registreringen av varumirken, antaget i Madrid den 27 juni 1989

EUROPEISKA UNIONENS RAD HAR ANTAGIT DENNA
FORORDNING

med beaktande av Fordraget om upprittandet av Europeiska
gemenskapen, sirskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens forslag (),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (%),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit-
téns yttrande (}), och

av foljande skal:

(1)  Forordning (EG) nr 40/94 (*) (nedan kallad "varumirkes-
forordningen”), som grundar sig pd artikel 308 i
fordraget, dr avsedd att skapa en vil fungerande
marknad med villkor som liknar dem som finns pd en
nationell marknad. For att skapa en sddan marknad och
for att i allt hogre grad gora den till en enda marknad,
inrdttades genom ndmnda forordning det system for
gemenskapsvarumarken med hjilp av vilket foretagen
genom ett enda forfarande kan erhdlla gemenskapsva-
rumirken som ges ett enhetligt skydd och som har
verkan inom hela Europeiska gemenskapens omrade.

(2)  Diplomatkonferensen om ingdende av ett protokoll till
Madridéverenskommelsen om den internationella regi-
streringen av varumirken antog protokollet till Madrido-
verenskommelsen om den internationella registreringen
av varumirken (nedan kallat "Madridprotokollet”) den
27 juni 1989 i Madrid.

(3)  Madridprotokollet antogs for att infora vissa nya inslag i
det system for internationell registrering av varumarken
som giller enligt Madridéverenskommelsen om den
internationella registreringen av varumérken av den 14
april 1891, med senare &dndringar (nedan kallad
"Madridoverenskommelsen”) (°).

(4)  Jamfort med Madridéverenskommelsen infordes genom
Madridprotokollet, i artikel 14, som en av de huvudsak-
liga nyheterna mojligheten att en mellanstatlig organisa-
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tion med en regional myndighet for registrering av
varumidrken med verkan inom organisationens territo-
rium kan bli part i Madridprotokollet.

(5)  Madridprotokollet tridde i kraft den 1 december 1995
och bérjade tillimpas den 1 april 1996, samtidigt med
systemet for gemenskapsvarumarken.

(6)  Systemet for gemenskapsvarumirken och systemet for
internationell  registrering enligt Madridprotokollet
kompletterar varandra. For att foretag skall kunna dra
nytta av fordelarna med gemenskapsvarumirken genom
Madridprotokollet och omvint ar det darfor nodvandigt
att gora det mojligt for dem som ansoker om gemen-
skapsvarumirken och for innchavare av sddana
varumdrken att ansoka om internationellt skydd for sina
varumirken genom att limna in en internationell
ansokan enligt Madridprotokollet och omvint for inne-
havare av internationella registreringar enligt Madridpro-
tokollet att ansoka om skydd for sina varumarken enligt
systemet for gemenskapsvarumaérken.

(7)  Inrattandet av en forbindelselink mellan systemet for
gemenskapsvarumirken och systemet for internationell
registrering enligt Madridprotokollet skulle dessutom
fraimja en harmonisk utveckling av ekonomisk verk-
samhet, undanroja snedvridningen av konkurrensen, vara
kostnadseffektivt samt hoja integreringsnivdn pd den inre
marknaden och fi den att fungera bittre. Det dr darfor
nodvindigt att gemenskapen ansluter sig till Madridpro-
tokollet for att systemet for gemenskapsvarumarken skall
bli mer attraktivt.

(8)  Av ovanstdende skil godkinde radet pa forslag frin
kommissionen (°) Madridprotokollet och uppdrog &t
rddets ordférande att hos generaldirektoren for Vrldsor-
ganisationen for den intellektuella dganderdtten (WIPO)
deponera anslutningsinstrumentet frdn och med den dag
dé radet antar de dtgirder som dr nodvindiga for Euro-
peiska gemenskapens anslutning till Madridprotokollet.
Denna férordning innehaller dessa dtgarder.

(®) Kommissionens forslag till radets beslut om godkinnande av Euro-

Eeiska emenskapens anslutning till protokollet till Madrid6verens-
ommelsen om den internationella registreringen av varumdrken,
antaget i Madrid den 27 juni 1989 (EGT C 293, 5.10.1996, s. 11).
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Dessa dtgirder bor inforlivas med varumirkesfrord-
ningen genom att en ny avdelning om “Internationell
registrering av varumdarken” infors. Den rittsliga grunden
for detta forslag bor dirfor vara densamma som for
varumirkesforordningen, det vill siga artikel 308 i
fordraget.

(10)  Dessutom ar det nodvindigt att skapa regler for registre-

ring av en internationell ansokan hos den internationella
byran vid WIPO genom Byrdn for harmonisering inom
den inre marknaden (varumirken och formgivning)
(nedan kallad "byran”).

(11)  Om en internationell ansokan inges pd grundval av en

ansokan om gemenskapsvarumidrke pd ett annat sprak
dn nagot av de sprak som dr tillitna enligt Madridproto-
kollet for ingivande av internationella ansokningar, bor
byrédn gora sitt bista for att ombesorja att forteckningen
over varor eller tjanster Gversitts till det sprak som har
angivits av sokanden sd att ansokan kan 6versindas till
den internationella byrdn i tid for att behélla prioritets-
dagen.

(12) Det finns ingenting i Madridprotokollet eller i de

bestimmelser som antagits enligt Madridprotokollet som
anger vilken sprdkordning byrdn skall tillimpa vid
behandling av en internationell ansokan eller en interna-
tionell registrering.

(13)  Slutligen boér de regler och forfaranden som giller for

internationella registreringar som designerar Europeiska
gemenskapen i princip vara desamma som for ansok-
ningar om gemenskapsvarumirken och skydd av
gemenskapsvarumirken. Enligt denna princip bér inter-
nationella registreringar som designerar Europeiska
gemenskapen provas med avseende pd absoluta registre-
ringshinder, sokningar i gemenskapens register over
varumirken och i registren Over varumirken i de
medlemsstater som har informerat byrdn om sitt beslut
att genomfora en sddan sokning, och de bor ocksd bli
foremdl for invindning pd samma sitt som offentlig-
gjorda gemenskapsvarumarken. P4 samma sitt bor inter-
nationella registreringar som designerar Europeiska
gemenskapen bli foremal for samma regler for anvind-
ning och ogiltigforklaring som gemenskapsvarumarken.
Dessutom kan designering av Europeiska gemenskapen
genom internationella registreringar omvandlas till natio-
nella varumirkesansokningar eller till designering av
medlemsstater som 4r parter i Madridprotokollet eller
Madridéverenskommelsen nédr designering av Europeiska
gemenskapen genom sddana internationella registre-
ringar inte har beviljats eller upphor att gilla.

HARIGENOM FORESKRIVS FOLJANDE.

Artikel 1

Forordning (EG) nr 40/94 dndras pa foljande satt.

1.

[ artikel 8.2 a skall foljande nya led liggas till:

”iv) Varumirken som blivit foremdl for en internationell
registrering med rattsverkan i gemenskapen.”

2. Artikel 134.3 skall ersittas med foljande text:

3. De budgeterade inkomsterna skall, forutom eventuella
ovriga inkomster, bestd av de avgifter som skall betalas
enligt avgiftsbestimmelserna, de avgifter som skall betalas
enligt det i artikel 140 nimnda Madridprotokollet f6r en
internationell registrering som designerar Europeiska gemen-
skaperna samt andra betalningar till de avtalsslutande
parterna i Madridprotokollet och, i den utstriackning det ar
nodvindigt, av ett bidrag fran Europeiska gemenskapernas
allminna budget, kommissionens avsnitt, under en sdrskild

budgetrubrik.”

. Foljande avdelning skall inf6ras efter avdelning XII:

"AVDELNING XIII

INTERNATIONELL
VARUMARKEN

REGISTRERING AV

AVSNITT 1

ALLMANNA BESTAMMELSER
Artikel 140

Tillimpning av bestimmelser

Denna forordning och eventuella tillimpningsforeskrifter till
forordningen som antagits i enlighet med artikel 158 skall,
om inte annat foreskrivs i denna avdelning, tillimpas pa
ansokningar om internationella registreringar enligt proto-
kollet till Madridéverenskommelsen om den internationella
registreringen av varumdrken, antaget i Madrid den 27 juni
1989 (nedan kallade "internationella ansokningar’ respektive
"Madridprotokollet) som grundas pd en ansokan om
gemenskapsvarumirke eller pd ett gemenskapsvarumirke,
och pd registreringar av varumirken i det internationella
register som fors av den internationella byrdn vid Varldsor-
ganisationen for den intellektuella &dganderitten (nedan
kallade “internationella registreringar’ respektive 'den interna-
tionella byrdn’) vilka designerar Europeiska gemenskapen.

AVSNITT 2

INTERNATIONELL REGISTRERING PA GRUNDVAL AV
GEMENSKAPSVARUMARKEN OCH ANSOKNINGAR OM
GEMENSKAPSVARUMARKEN

Artikel 141
Ingivande av en internationell ansokan

1. Internationella ansokningar enligt artikel 3 i Madrid-
protokollet som grundas pd en ansokan om gemenskapsva-
rumdrke eller pad ett gemenskapsvarumarke skall ges in till
byran.

2. Om en internationell ansokan ges in innan det
varumirke pd vilket den internationella registreringen skall
grundas har registrerats som ett gemenskapsvarumarke, skall
den som ansoker om den internationella registreringen ange
huruvida den internationella registreringen skall grundas pa
en ansokan om gemenskapsvarumirke eller pa en registre-
ring av ett gemenskapsvarumirke. Om den internationella
registreringen skall grundas péd ett gemenskapsvarumarke
ndr detta har registrerats skall den internationella ansokan
anses ha inkommit till byrin den dag di gemenskapsvaru-
mirket registrerades.
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Artikel 142
Den internationella ansékans form och innehall

1. Den internationella ansokan skall inges pd ndgot av
Europeiska gemenskapens officiella sprak pd ett formuldr
som byran tillhandahéller. Om sokanden inte anger ndgot
annat pd formuldret nir denne inger den internationella
ansokan, skall byrans korrespondens med sokanden ske pa
ansokningsspraket med anvindning av ett standardformular.

2. Om en internationell ansokan inges pd ett sprak som
inte dr nagot av de sprak som ir tillatna enligt Madridproto-
kollet, skall sokanden ange ett andra sprdk bland dessa.
Detta andra sprak skall vara det pa vilket byrdn 6verlimnar
den internationella ansokan till den internationella byrén.

3. Om en internationell ansokan inges pd ett annat sprak
an nagot av de sprdk som enligt Madridprotokollet ar
tillaitna for ingivande av internationella ansokningar, kan
sokanden ombesorja att forteckningen over varor eller
tjdnster oversitts till det sprdk pa vilket den internationella
ansokan skall 6verlimnas till den internationella byran enligt
punkt 2.

4. Byran skall 6versinda den internationella ansokan till
den internationella byrdn s snart som mojligt.

5. Vid ingivandet av en internationell ansokan skall en
avgift betalas till byrdn. I det fall som avses i artikel 141.2
andra meningen skall avgiften betalas senast den dag da
gemenskapsvarumirket registreras. Ansokan skall inte anses
som ingiven forrdn avgiften har betalats.

6. Den internationella ansokan skall uppfylla de tillimp-
liga villkor som anges i tillimpningsforeskrifterna enligt
artikel 157.

Artikel 143
Anteckning i akterna och i registret

1. Datum och nummer for en internationell registrering
som grundas pd en ansokan om gemenskapsvarumirke skall
antecknas i akten for den ansokningen. Om ansékan leder
till ett gemenskapsvarumarke skall den internationella regi-
streringens datum och nummer antecknas i registret.

2. Datum och nummer for en internationell registrering
som grundas pa ett gemenskapsvarumarke skall antecknas i
registret.

Artikel 144

Begiran om territoriell utstrickning efter en internatio-
nell registrering

En begiran om territoriell utstrickning som gors efter en
internationell registrering enligt artikel 3ter.2 i Madridproto-
kollet kan ges in genom byrdns férmedling. Begdran skall
ges in pd det sprik péd vilket den internationella ansékan
ingavs enligt artikel 142.

Artikel 145
Internationella avgifter

Alla avgifter som skall betalas till den internationella byran
enligt Madridprotokollet skall betalas direkt till denna.

AVSNITT 3

INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR SOM DESIGNERAR
EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Artikel 146

Verkan av internationella registreringar som designerar
Europeiska gemenskapen

1. En internationell registrering som designerar Europe-
iska gemenskapen skall, fran och med registreringsdagen
enligt artikel 3.4 i Madridprotokollet eller frin och med
dagen for den pafoljande designeringen av Europeiska
gemenskapen enligt artikel 3ter.2 i Madridprotokollet, ha
samma verkan som en ansokan om gemenskapsvarumarke.

2. Om ingen underrittelse om végrat skydd har limnats
enligt artikel 5.1 och 5.2 i Madridprotokollet eller om en
sddan vigran har aterkallats, skall den internationella regi-
streringen av ett varumirke som designerar Europeiska
gemenskapen, fran och med den dag som nidmns i punkt 1,
ha samma verkan som registreringen av ett varumérke som
gemenskapsvarumarke.

3. Vid tillimpningen av artikel 9.3 skall offentliggorandet
av uppgifterna i den internationella registrering som desig-
nerar Europeiska gemenskapen enligt artikel 147.1 ersitta
offentliggorandet av en ansokan om gemenskapsvarumirke,
och offentliggérande enligt artikel 147.2 skall ersitta offent-
liggorandet av registreringen av ett gemenskapsvarumirke.

Artikel 147
Offentliggorande

1. Byran skall offentliggora datum for registrering av
varumirken som designerar Europeiska gemenskapen enligt
artikel 3.4 i Madridprotokollet eller datum for den efterf6l-
jande utstrackningen till Europeiska gemenskapen enligt
artikel 3ter.2 i Madridprotokollet, det sprdk péd vilket den
internationella ansokan ingetts och det andra sprdk som
sokanden har angett, numret for den internationella registre-
ringen samt datum for offentliggorande av registreringen i
den tidskrift (Gazette) som ges ut av den internationella
byrdn, en atergivning av varumirket samt numren pd de
klasser som varorna eller tjansterna tillhor och for vilka
skydd dberopas.

2. Om ingen underrittelse om vigrat skydd for en inter-
nationell registrering som designerar Europeiska gemen-
skapen har limnats enligt artikel 5.1 och 5.2 i Madridproto-
kollet eller om en sddan vigran har dterkallats, skall byrdn
offentliggora denna uppgift tillsammans med numret for
den internationella registreringen och, i férekommande fall,
datum for offentliggérande av registreringen i den tidskrift
(Gazette) som ges ut av den internationella byran.
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Artikel 148
Foretride

1.  Den som ansoker om en internationell registrering
som designerar Europeiska gemenskapen kan i den interna-
tionella ansokan dberopa foretridet for ett tidigare
varumdrke som dr registrerat i en medlemsstat, inklusive ett
varumirke som ar registrerat i Beneluxldnderna, eller som ar
registrerat enligt internationella avtal med rittsverkan i en
medlemsstat, enligt vad som foreskrivs i artikel 34.

2. Innehavaren av en internationell registrering som
designerar Europeiska gemenskapen kan, frin och med
dagen for offentliggorandet av en sddan registrerings
ikrafttradande enligt artikel 147.2, vid byrdn &beropa
foretrddet for ett tidigare varumarke som 4r registrerat i en
medlemsstat, inklusive ett varumirke som ar registrerat i
Beneluxlinderna, eller som blivit foremdl for en internatio-
nell registrering med rittsverkan i en medlemsstat enligt
artikel 35. Byrdn skall anmila detta till den internationella

byran.
Artikel 149
Prévning med avseende pa absoluta registreringshinder

1. Internationella registreringar som designerar Europe-
iska gemenskapen skall bli foremdl for provning med avse-
ende pd absoluta registreringshinder pd samma sitt som
ansokningar om gemenskapsvarumarken.

2. Skydd av en internationell registrering far inte vigras
innan innehavaren av den internationella registreringen har
fatt tillfalle att avstd fran eller begrinsa skyddet i fraga om
Europeiska gemenskapen, eller att yttra sig.

3. Vagrat skydd skall motsvara ett avslag pa ansokan om
gemenskapsvarumarke.

4. Om skydd for en internationell registrering vigras
genom ett beslut enligt denna artikel som har vunnit laga
kraft, eller om innehavaren av den internationella registre-
ringen har avstdtt frin skyddet i friga om Europeiska
gemenskapen enligt punkt 2, skall byrédn till innehavaren av
den internationella registreringen &terbetala en del av den
individuella ~avgiften enligt ndrmare bestimmelser i
tillimpningsforeskrifterna.

Artikel 150
Granskning

1. S& snart som byrdn har fitt en underrittelse om en
internationell registrering som designerar Europeiska gemen-
skapen, skall den uppritta en granskningsrapport for
gemenskapen enligt artikel 39.1.

2. S& snart som byrdn har fitt en underrittelse om en
internationell registrering som designerar Europeiska gemen-
skapen, skall den Oversinda en kopia av denna till det
centrala organet for industriell dganderitt i varje medlems-
stat som har meddelat byrdn sitt beslut att gora en gransk-
ning i sitt eget varumarkesregister enligt artikel 39.2.

3. Artikel 39.3, 39.4 och 39.5 skall tillimpas pd motsva-
rande sitt.

4.  Byrin skall underritta innehavarna av alla dldre
gemenskapsvarumirken eller ansokningar om gemenskaps-
varumérken som nidmns i gemenskapens granskningsrapport
om offentliggérandet av den internationella registrering som
designerar Europeiska gemenskapen enligt artikel 147.1.

Artikel 151
Invindning

1. Internationella registreringar som designerar Europe-
iska gemenskapen skall goras till foremdl for invindning pa
samma sdtt som offentliggjorda ansokningar om gemen-
skapsvarumarken.

2. En anmdlan om invdndning skall registreras inom tre
maénader efter den sexmdnadersperiod som foljer pd dagen
for offentliggorandet enligt artikel 147.1. Invindningen skall
inte anses som vederborligen framstilld forran invindnings-
avgiften har betalats.

3. Vigrat skydd skall motsvara avslag pd en ansokan om
gemenskapsvarumarke.

4. Om skydd for en internationell registrering vigras
genom ett beslut enligt denna artikel som har vunnit laga
kraft eller om innehavaren av den internationella registre-
ringen har avstdtt frin skyddet i friga om Europeiska
gemenskapen fore ett beslut enligt denna artikel som har
vunnit laga kraft skall byrédn till innehavaren av den interna-
tionella registreringen dterbetala en del av den individuella
avgiften enligt ndrmare bestimmelser i tillimpningsforeskrif-
terna.

Artikel 152

Utbyte av ett gemenskapsvarumirke mot en internatio-
nell registrering

Byran skall pd begdran anteckna i registret att ett gemen-
skapsvarumirke skall anses vara ersatt med en internationell
registrering enligt artikel 4bis i Madridprotokollet.

Artikel 153

Ogiltigférklaring av en internationell registrerings
verkan

1. Verkan av en internationell registrering som designerar
Europeiska gemenskapen kan ogiltigforklaras.

2. Ansokan om ogiltigforklaring av verkan av en interna-
tionell registrering som designerar Europeiska gemenskapen
skall motsvara en ans6kan om upphivande enligt artikel 50
eller om ogiltigforklaring enligt artikel 51 eller artikel 52.

Artikel 154

Omvandling av en designering av Europeiska gemen-
skapen genom internationell registrering till en ansokan
om nationellt varumirke eller till en designering av
medlemsstater

1. Om en designering av Europeiska gemenskapen
genom internationell registrering har avslagits eller upphor
att ha verkan, kan innehavaren av den internationella regi-
streringen ansoka om omvandling av designeringen av Euro-
peiska gemenskapen

a) till en ans6kan om ett nationellt varumarke enligt artik-
larna 108-110 eller
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b) till en designering av en medlemsstat som ar part i
Madridprotokollet eller Madridoverenskommelsen om
den internationella registreringen  av varumairken,
antagen i Madrid den 14 april 1891, i reviderad och
indrad form (nedan kallad "Madridoverenskommelsen’),
under forutsittning att det pa dagen for ansokan om
omvandling enligt Madridprotokollet eller Madridove-
renskommelsen hade varit mojligt att direkt designera
den medlemsstaten. Artiklarna 108110 skall tillimpas.

2. Den ansokan om nationellt varumirke eller den desig-
nering av en medlemsstat som &r part i Madridprotokollet
eller Madridéverenskommelsen som foljer av omvandlingen
av designeringen av Europeiska gemenskapen genom inter-
nationell registrering skall i den berérda medlemsstaten ha
verkan frdn dagen f6r den internationella registreringen
enligt artikel 3.4 i Madridprotokollet eller dagen for
utstrackning till Europeiska gemenskapen enligt artikel
3ter.2 1 Madridprotokollet om denna dgde rum efter den
internationella registreringen, eller denna registrerings prio-
ritetsdag och, i forekommande fall, foretradet for ett
varumirke i denna stat enligt artikel 148.

3. En begdran om omvandling skall offentliggoras.
Artikel 155

Bruk av ett varumirke som ir foremadl fér en interna-
tionell registrering

Vid tillimpningen av artiklarna 15.1, 43.2, 50.1 a och 56.2
skall dagen for offentliggérandet enligt artikel 147.2 mot-
svara registreringsdagen vid faststillandet av den dag frin
och med vilken det varumirke som ar féremal for en inter-
nationell registrering som designerar Europeiska gemen-
skapen skall ha tagits i verkligt bruk i gemenskapen.

Artikel 156
Omvandling

1. Om inte annat foljer av punkt 2 skall de bestimmelser
som skall tillimpas pd ansokningar om gemenskapsva-
rumirke pd motsvarande sitt tillimpas pd ansokningar om
omvandling av en internationell registrering till en ansokan
om gemenskapsvarumarke enligt artikel 9quinquies i Madrid-
protokollet.

2. Ndr en ansokan om omvandling avser en internationell
registrering som designerar Europeiska gemenskapen och
som har offentliggjorts enligt artikel 147.2 skall artiklarna
38-43 inte tillimpas.”

4. Avdelning XIII blir avdelning XIV.
5. Artiklarna 140, 141, 142 och 143 skall numreras om enligt
foljande:
Artikel 140 blir artikel 157.
Artikel 141 blir artikel 158.
Artikel 142 blir artikel 159.
Artikel 143 blir artikel 160.

6. Hanvisningen till artikel 140 i artikel 26.3 skall ersittas med
en hanvisning till artikel 157.

7. Hanvisningen till artikel 141 i artiklarna 139.3 och 140.3
skall ersittas med en hdnvisning till artikel 158.

Artikel 2

Denna forordning trader i kraft den dag dd Madridprotokollet
trader i kraft med avseende pa Europeiska gemenskapen. Dagen
for ikrafttridandet av denna forordning skall offentliggoras i
Europeiska unionens officiella tidning.

Denna forordning ér till alla delar bindande och direkt tillimplig i alla medlemsstater.

Utfdrdad i Luxemburg den 27 oktober 2003.

Pd rddets vignar
A. MATTEOLI
Ordforande



