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KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL RADET

Rapport om hur systemet med sokningar enligt artikel 39i forordningen
om gemenskapsvarumarken fungerar

Den 20 december 1993 antog radet férordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumarken®
(nedan kallad RVMF) Genom denna férordning skapas ett enhetligt system fér skydd av
varumarken genom ett enda forfarande infor Byran for harmonisering inom den inre
marknaden (nedan kallad " byran”).

Av artikel 81 RVMF framgdr att ett varumérke inte skall kunna registreras som gemenskaps-
varumérke om det stér i konflikt med ett dldre nationellt varumérke. Nar man diskuterade
fragorna som ledde fram till att férordningen antogs, framkom tva olika forslag pa lésningar i
fall dér tidigare réttigheter existerar — ett system dér ansokningar ex officio avslds och ett
system som utesl utande bygger pa parternas egna agerande.

Systemet som till slut antogs genom artikel 39 & en hybridmodell dar granskningsrapporter
tillhandahdlls men dér eventuella konflikter mellan olika réttigheter avgors fore registreringen
pa grundval av parternas agerande, inte genom ett agerande ex officio. Systemet ar utformat
for att ge sma och medelstora foretag vardefull hjalp, for dessa foretag kan bevakningen av
olika réttigheter nédmligen bli for kostsam. Granskningsrapporterna skall informera sbkanden
om de dldre réttigheter som kan aberopas mot en registrering av det gemenskapsvarumérke
for vilket han ansokt, sa att han kan vidta nodvandiga atgarder fore en publicering.

For att kontrollera att det system som inrattats genom artikel 39 i RVMF verkligen uppnar de
ma for vilket det skapats, framgar foljande av artikel 39.7 i RVMF: Fem ar efter det att
byran borjat att motta ansokningar skall kommissionen till radet éverlamna en rapport om
hur det granskningssystem som anges i denna artikel fungerar, inbegripet de betalningar som
gjortstill medlemsstaterna, och i forekommande fall Gverlamna lampliga forslag om andring
av denna forordning for att anpassa granskningssystemet pa grundval av vunna erfarenheter
och beaktande av ny granskningsteknik.

Kommissionen skall enligt detta stadgande undersoka tre aspekter:

(1) Hur fungerar systemet? (...6verlamna en rapport om hur det granskningssystem som
angesi denna artikel fungerar...)

(2 Vilka & kostnaderna och fordelarna med systemet? (...inbegripet de betalningar som
gjortstill medlemsstaterna...)

3 Behover férdag lamnas om hur systemet kan féréndras? (...och i férekommande fall
Overlamna lampliga férslag om &ndring av denna forordning for att anpassa
granskningssystemet pa grundval av vunna erfarenheter och beaktande av ny
granskningsteknik.)

! Radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumarken.
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For att fa en klar bild av hur granskningssystemet fungerar genomforde kommissionen en
understkning dar medlemsstaterna och berdrda parter uppmanades ge uttryck for sina asikter
och beddma hur de anser att systemet fungerar i praktiken?. Resultatet av undersdkningen
blev att sammanlagt 27 svar inkom till kommissionen. Svar erhdlls fran bertrda parter
(inklusive multinationella organisationer och yrkesférbund®) och alla mediemsstater (utom
Tyskland, Grekland och Italien).

Enligt medlemsstaternas svar pa kommissionens enkét anser en majoritet (9 medlemsstater)
att granskningssystemet bor bibehdllas och, vid behov, forbattras. Av de svar som inkommit
fran multinationella organisationer och yrkesforbund framgar att endast 25 % av dessa vill
bibehalla systemet medan resterande 75 % anser att systemet bor varafrivilligt eller avskaffas
helt.

Malet for denna rapport & att objektivt, mot bakgrund av de svar som inkommit fran
medlemsstaterna och berdrda parter, analysera hur granskningssystemet fungerar.

1 HUR SYSTEMET FUNGERAR

Enligt artikel 39 RVMF skall granskningen av dldre réttigheter inte genomforas forran byran
granskat anstkan® och konstaterat att sdkanden har rétt att f& ett gemenskapsvarumérke
registrerat.

| detta fall dversander byrén en kopia av ansokan till det centrala organet for industriell
aganderdtt i varje medlemsstat som deltar i systemet (alla medlemsstater utom Frankrike,
Tyskland och Italien). Dessa nationella myndigheter skall till byréan inom tre manader
Overlamna en granskningsrapport som anger de é&dre nationella varumérken och
varumarkesansokningar som upptackts och som kan adberopas mot registrering enligt
forordningens artikel 8 (relativa registreringshinder).

Byran 6verlamnar sedan en " granskningsrapport for gemenskapen” till sbkanden som den tar
fram tillsammans med de nationella granskningsrapporter som mottagits inom tidsfristen om
tre manader.

Vid offentliggorandet av en ansdkan om gemenskapsvaruméarke, vilket inte far &ga rum
tidigare an en méanad réknat frén den dag da byran Gverlamnat granskningsrapporterna till
sokanden, skall byran meddela offentliggérandet av ansokan om gemenskapsvaruméarke till
innehavarna av de é&dre gemenskapsvarumérken eller de &dre ansokningar om
gemenskapsvarumarken som angesi granskningsrapporten for gemenskapen.

Av ett gemensamt uttalande av kommissionen och radet som togs med i métesanteckningarna
vid det mote da rédet antog forordningen om gemenskapsvarumérken framgar att de
nationella myndigheterna far informera innehavarna av ddre nationella varumarken eller
dldre ansbkningar om nationella varumérken som finns med i de nationella gransknings-
rapporterna om den ansokan som gjorts om gemenskapsvaruméarke. Ingen nationell
myndighet har hittills meddelat kommissionen att den anvander sig av denna mgjlighet.

Enkaten terfinns som bilaga 1.

3 ECTA, Marques, Efpia, ITMA, Unice, AIM, INTA, FICPI, Procter & Gamble, Air Liquide, Danone,
Gevers & Partners, Alstom, L'Oreal, Nestlé, Unilever.
4 Artikel 36 RVMF



Sammanfattningsvis kan sigas att byran i samband med registreringsforfarandet tar fram en
granskningsrapport for gemenskapen for varje ansdkan om gemenskapsvarumérke. |
rapporten raknas aldre identiska eller snarlika varumérken eller ansokningar om varumarken
for snarlika varor och tjanster upp. Rapporten éverlamnas sedan till stkanden tillsammans
med de nationella granskningsrapporterna som tio nationella byraer tagit fram (Frankrike,
Tyskland och Italien deltar inte i systemet).

Dessa granskningsrapporter kan ledatill att sokanden dterkallar sin ansdkan om han anser att
det finns varuméarken som klart stér i konflikt med hans anstkan och kommer att leda till att
hans ansokan avslds och att han inte kommer att kunna anvanda sitt varumérke i alla
medlemsstater. Alternativt kan stkanden vélja att komplettera sin ansokan, t.ex. genom att
inskrénka specifikationen av varorna och tjansterna sa att varuméarkeskonflikter kan undvikas.
Slutligen kan sbkanden aven vélja att ta upp fragan med innehavaren av det aldre varumérket
for att nd en for bada parter acceptabel |6sning.

Eftersom stkandena inte informerar byrédn om sina ska for att aterkalla en anstkan ar det
omajligt att séga hur manga av de anstkningar som helt eller delvis aterkallas pa grund av
informationen i granskningsrapporterna. Fore offentliggtrandet aterkallas dock endast 4 % an
anstkningarna. Antalet ansokningar som aterkalas pa grund av granskningsrapporterna &r
altsarelativt litet. | samband med detta kan noteras att den oro som fanns for att det skulle bli
svart att fa registreringar av gemenskapsvarumarken godkanda p.g.a. av bestdende aldre
réttigheter i medlemsstaterna kan beskrivas som Overdriven, antalet invandningar har varit
begransat (20 %).

Det bor observeras att byran inte gor granskningar pa fordag av enskilda parter. Sadana
tjanster utfors av privata foretag. Byran har omkring 25 licenstagare som erhdller data om
gemenskapsvarumérken och vissa av dessa finns med i en férteckning av privata
granskningstjanster®. Den information som byrdn tillhandah8ler & inte avsedd for
allménheten eftersom den inte omfattar programvara fér sokning. Denna tjanst &r istéllet
avsedd for nationella byrder och foretag som har intresse av att utveckla de dataprogram som
behtvs for att kunna gora sokningar i informationsmangden. Kostnaden for en licens &r
5 000 euro®.

2. ANSOKNINGSAVGIFTENS STORLEK

Anstkningsavgiftens storlek bestams av byrans budgetkommitté som & bedutsfér om
trefjardedelar av medlemsstaternas representanter rostar  for  fordaget. Denna
ansokningsavgift, som & densamma hos alla deltagande centrala myndigheter, skall erléggas
till den nationella byran for varje granskningsrapport som tillhandahéllits av denna’. Efter
beslut av budgetkommittén den 7 juli 1995 bestamdes ansdkningsavgiften till 25 euro®.

http://oami.eu.int/en/marque/fag/fag06.ntm. En forteckning ver foretag som tillhandahdller denna
tjanst kan bestéllas hos byrans informationsavdelning. Forteckningen innehdller detaljerad information
om fdljande privata granskningstjanster: Bureau Gevers (BE), COMPU-MARK (BE), Elzaburu (ES),
Grupo 10 Empresaria (ES), SSIMADEC S.L. (ES), Studio Manni (IT), 1QS AvantlQ S.A. (LUX),
Search Systems Ltd (UK) , The United Kingdom Patent Office (UK);

Mer information om tjansten "CTM-Download" finns pa http://oami.eu.int/en/database/downl oad.htm

! Artikel 39.4 RVMF

Se artikel 1 i bedut CB-95-11 om ansdkningsavgiften som skall erlaggas for de nationella byrdernas
granskningsrapporter som fattades av budgetkommittén for Byrén for harmonisering inom den inre
marknaden (varumérken, ménster och modeller) den 7 juli 1995
(http://oami.eu.int/en/admin/cb-95-11/decision.htm).
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1998 bedl6t budgetkommittén dock att anpassa anstkningsavgiften till antalet varu- och
tjansteklasser som omfattas av en ansdkan om gemenskapsvarumarke. Man besl6t da att varje
nationell byrd, utéver ansokningsavgiften pa 25 euro, skall erhdlla 5 euro for varje varu- och
tjansteklass som dverstiger tre i ansbkan om gemenskapsvarumarke®. Enligt detta nya system
uppgar genomsnittskostnaden per rapport per land till ca27 euro vilket ger en sammanlagd
kostnad per ansokan pa ca 270 euro. Ansokningsavgiften tacker inte byrans kostnader for att
handlagga soksystemet. Byrans kostnader omfattar inte bara kostnaden for
granskningsrapporten fér gemenskapen utan &ven den administrativa kostnaden att hantera
omkring en hav miljon'® granskningsrapporter varje &. Eftersom byran inte debiterar
sokanden nagon extra avgift for gemenskapens granskningsrapport, skall sjdva ansoknings-
avgiften tacka kostnaden for soksystemet™.

For att bedoma om anstkningsavgiften ligger pa en lamplig niva, maste man forst undersoka
om de nationella byraerna anser att de far rimlig betalning for sina tjanster och i andra hand
understka om sokandena anser att de far valuta for sina pengar.

Enligt svaren som inkommit pa kommissionens enkd om soksystemet anser de flesta
nationella byrderna att det nuvarande belopp som erlaggs far anses vara rimligt. En av
byrderna anser dock att ansokningsavgiften, mot bakgrund av det arbete och de kostnader
systemet medfor for de nationella byraerna, bor ses Gver. En annan medlemsstat papekar att
en hojning av ansokningsavgiften skulle kunna medféra en hogre kvalitet pa gransknings-
rapporterna.

Enligt svaren som inkommit fran berdrda parter framgar att de flesta anser att en ansoknings-
avgift pa ca 27 euro per land (sammanlagt 270 euro) inte & oskalig. Daremot anser man inte
att man fa valuta for pengarna, detta p.g.a. de skillnader som finns mellan olika
granskningsrapporter, dei vissafall ofullstandiga rapporterna och den ibland daliga kvaliteten
pa dessa. | rediteten har de flesta sokanden redan innan de lamnar in en ansdkan om
gemenskapspatent gjort egna sokningar. FOr den stora majoriteten sokanden innebar darfor
stksystemet dubbla kostnader och merarbete utan att ndgot mervérde skapas. A andra sidan
maste sokande som inte har mgjlighet att anlita "privata granskningstjanster” investera
ytterligare resurser for att konvertera "radatan” i granskningsrapporterna till information ur
vilken det gar att utldsa om det finns dldre réttigheter av betydelse for deras ansdkan. For
dessa sbkande innebar informationsutvinningen extra kostnader. Slutligen finns det &ven
sbkande som véljer att helt ignorera granskningsrapporterna for att undvika ovan namnda
svarigheter och kostnader.

Det ovan sagda visar att sbkandena, @en om de inte anser att ansokningsavgifterna ar
oskdliga i sig, oftaignorerar granskningsrapporterna eller patvingas ytterligare kostnader for
att utldsa informationen i dem. Foljaktligen anses ansobkningsavgiften, mot bakgrund av

Se artikel 1 i beslut CB-98-4 om anstkningsavgiften som skall erlaggas for de nationella byraernas
granskningsrapporter som fattades av budgetkommittén for Byran for harmonisering inom den inre
marknaden (varumérken, monster och modeller) den 9 mars 1998
(http://oami.eu.int/en/admin/cb-98-4/decision.htm).

Omkring 45 000 ansokningar per & multiplicerat med 11 granskningsrapporter per ansokan leder fram
till siffran 495 000 granskningsrapporter.

n Av femte skalet till kommissionens férordning (EG) nr 2869/95 av den 13 december 1995 om de
avgifter som skall betalastill Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumarken, monster
och modeller) framgér att: ” Grundavgiften for ansokan om ett gemenskapsvarumérke skall inkludera
det belopp som Byran maste erlagga till varje central byra for industriell dganderatt i medlemsstaterna
for varje undersokningsrapport som tillhandahalls av sadana byrder i enlighet med artikel 39.4 i
forordningen.”
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rapporternas begrénsade vérde, utgora en extra kostnad for sbkandena som far valdigt lite for
Sina pengar.

3. UTVIDGNING

Utover detta far man heller inte bortse frén de praktiska konsekvenser och de kostnader som
kan uppsta for soksystemet i samband med EU:s utvidgning. Antalet nationella granskningar
kommer att 6ka avsevart, hur mycket beror pa hur manga av de nya medlemsstaterna utnyttjar
sin réttighet att gora sokningar i sina egna register. Det & annu for tidigt for att kunna avgora
vilka av de nya medlemsstaterna som kommer att ta fram granskningsrapporter. For
nérvarande ar det dock tankbart att foljande lander (som gor sokningar efter @dre varumarken
i sina nationella register i samband med att de nationella byrderna undersoker relativa
registreringshinder) & intresserade av att gora granskningar enligt artikel 39.2 i RVMF:
Bulgarien, Estland, Ungern, Malta och Polen. Andra lander som Tjeckien och Slovakien
tillhandahdler redan granskningsrapporter och kommer sannolikt att vélja gransknings-
mojligheten enligt forordningen. Det & inte otankbart att alla nya medlemsstater sa
smaningom bestammer sig for att deltai granskningssystemet.

Om det nuvarande obligatoriska granskningssystemet utvidgas till tolv eller fler medlems-
stater kommer kostnaden for granskningsrapporten per ansokan att 6ka upp till maximalt
594 euro, mer an dubbelt s3 mycket som idag. Detta skulle innebéra ytterligare kostnader for
den som vill registrera ett varuméarke och forsamra sérskilt de sma och medelstora foretagens
konkurrenskraft. Detta resultat skulle std i motsatsforhdllande till det ma for vilket
granskningssystemet skapades, namligen att ge sma och medelstora foretag vardefull hjalp
eftersom bevakningen av olika réttigheter for dessa foretag namligen kan bli fér kostsam.

4, ANDRA SYNPUNKTER

Sasom sagts ovan & huvudsyftet med denna rapport att understka om det behover |amnas
forslag pa forandringar av systemet och i forekommande fall dverlamna lampliga andrings-
forslag. Varje andringsfordag bor forsoka l6sa sddana problem som upptéckts i nuvarande
system. Ovan under punkt 2 har nagra av bristerna redan patalats, framst sddana som ror
ansobkningsavgiften. Med ledning av de berdrda parternas kommentarer har kommissionen
dock &ven uppmérksammat andra brister i granskningssystemet som bor papekas.

- Dessa kan sammanfattas enligt foljande: Délig tajming: Sasom namnts ovan gors
granskningen forst efter det att en ansbkan om varumérke |&amnats in och ansoknings-
avgiften betalts (975 euro). Detta medfér att de allra flesta sokanden, istéllet for att
aterkalla sin anstkan om det dyker upp &ldre réttigheter i granskningsrapporten som
potentiellt star i konflikt med ansdkan, foredrar att vanta med ett sadant beslut tills
invandningar reses.

- Daig anvandning av tid, pengar och resurser: Kostnaderna for att bedriva
granskningssystemet i termer av pengar och resurser kompenseras inte av de
begréansade fordelar systemet ger sokandena. | samband med detta bor det papekas att
byran forra ret paborjade en omfattande omstrukturering av verksamheten for att
sakerstdlla att arbetet organiseras pa ett optimalt satt.

- Valdigt skiftande granskningsrapporter: Denna punkt géller inte bara hur mycket

information om &ldre réttigheter granskningsrapporterna innehdller, utan ocksa den
heterogena utformningen av rapporterna. Trots byrans forsok att harmonisera
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granskningsrapporterna bade formellt och vad géller deras innehdl har de nationella
byraerna bibehdllit sina egna format och kriterier, en viss forbéttring har ock skett
sedan systemet startade 1996.

Detta problem har understrukits genom meddelande nr 5/00 fran byrans direktor av
den 3 augusti 2000 som ger en 6verblick dver bade de nationella och de europeiska
granskningsrapporterna. Meddelande har tagits fram av byrén i samarbete med de
nationella byrderna och Benelux Trade Mark Office. | detta meddelande finns det
manga exempel pa de olika kriterier som de nationella byrderna och byran sav
tillampar | arbetet med granskningsrapporterna. Denna bristande harmonisering
minskar systemets anvandbarhet och gor det svart for sokandena att fa en klar
uppfattning om vilka/hur manga adre, konkurrerande réttigheter som existerar.

- Resultaten &r inte fullstandiga eftersom inga sokningar gors efter varumérken i stora
medlemsstater som Tyskland, Frankrike och Italien.

- Sarskilt dalig kvalitet pa sokningar efter varumarken som innehdller delkomponenter:
| de flesta automatiserade soksystemen saknas mdjlighet att gora effektiva sokningar
efter grafiska element eler delkomponenter. Det finns tva skd till varfor
anvandningen av Wienklassificeringen for detta andamal inte 16ser problemet: for det
forsta anvander medlemsstaterna inte alltid klassificeringen pa ett enhetligt sétt och
for det andra leder sokningar som sker med hjdlp av klassificeringen till alltfor
manga resultat. For att garantera en viss minimistandard pa denna typ av sokningar
& de nationdlla byrderna dessutom skyldiga att valja ut de varuméarken som
omnamns i rapporten manuellt. Detta tillvagagangssétt &r inte bara dyrt utan innebar
aven ett subjektivt urvalsarbete som leder till otillforlitliga resultat.

- Onodiga forseningar i registreringsprocessen: Pa grund av det forfarande som
framgdr av artikel 39 i RVMF uppstar en forsening pa omkring sex manader mellan
den dag da ansdkan lamnas in till byran och den dag da anstkan publiceras. Om
granskningssystemet avskaffades skulle denna tidsperiod kunna minskas till omkring
en och en halv manader, en stor fordel fér anvandarna.

SLUTSATSER

Mot bakgrund av vad som sagts ovan har kommissionen kommit fram till slutsatsen att det
granskningssystem som inréttades genom artikel 39 i RVMF &r ett dyrt forfarande som pa ett
onddigt sétt forlanger arbetet med att registrera ett gemenskapsvarumarke. Dessutom medfor
systemet ett betungande administrativt arbete for de nationella byraerna, byran och stkandena
utan att samtidigt ge stkandena ett kostnadseffektivt och vardefullt verktyg nér de skall
undersbka om det finns &@dre réttigheter av betydelse for deras ansokan.

Om det nuvarande systemet bibehdls kommer det, mot bakgrund av en framtida
EU-utvidgning, att bli &nnu dyrare och &nnu mer komplext.

Med anledning av det ovan sagda har kommissionen for avsikt att |dmna ett férslag om att
stryka artikel 39 ur RVMF-férordningen.

Detta kommer att ske inom ramen fér en storre dversyn av forordningen om gemenskaps-
varumérken som kommissionen kommer att foresla.



