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Forslag fran Norge om férindring av Madridsystemet for den internationella
registreringen av varumirken

Bakgrund och beredningslige

Det s.k. Madridsystemet ir ett system for internationell registrering av
varumirken. Madridsystemet bestr av dels Madridéverenskommelsen
om den internationella registreringen av varumirken den 14 april 1891
(bilaga 1), dels protokollet den 27 juni 1989 till
Madridéverenskommelsen (bilaga 2). Till Madridéverenskommelsen och
Madridprotokollet finns det tillimpningsféreskrifter (bilaga 3).

Ertt antal stater ér parter bide till Madridéverenskommelsen och till
Madridprotokollet. Andra stater ir endast parter till den ena av de bigge
konventionerna. Till Madridprotokollet kan dessutom vissa
mellanstatliga organisationer vara anslutna. Sverige ir part till
Madridprotokollet, men inte till Madridéverenskommelsen. Parterna till
Madridoverenskommelsen och Madridprotokollet konstituerar en
union, Madridunionen. Madridsystemet administreras av den
Internationella Byrdn (IB) vid Virldsorganisationen f6r immaterialritt,

WIPO.

Enligt Madridprotokollet ska en éversyn ske av vissa bestimmelser i
Madridprotokollet efter att det varit i kraft i tio &r. Under 2005 inleddes
dirfor en 8versyn. Oversynen sker vid arbets gruppsmdten.
Arbetsgruppen ir permanent alltsedan forsamlingen for Madridsystemet
1 september 2007 beslutade att ge gruppen ett l6pande mandat att
6verviga frigor avseende den rattsliga utvecklingen av Madridsystemert,
Méten inom gruppen 4ger normalt rum tv4 ginger per ér.

Norge limnade redan under 2006 in flera forslag till IB om forindringar
av Madridsystemet. Ett av forslagen var att avskaffa kravet pden
nationell eller regional ursprungsansskan eller ursprungsregistrering for
att kunna frvirva en internationell registrering. Ett reviderat forslag i

denna friga (dokument MM/LD/WG/6/2, bilaga 4) gavs in till IB inf6r




Madridarbetsgruppens sjitte méte, vilket 4gde rum den 24-26 november
2008. Efter en forsta behandling av forslaget vid detta mote bestimdes
att behandlingen av forslaget ska fortsitta vid arbetsgruppens dttonde
mate, vilket dger rum den 7-11 december 2009. Infor den behandlingen
kommer IB att ligga fram yteerligare analyser i anledning av forslaget.

Kravet pd ursprungsregistrering eller ursprungsansokan i Madridsystemet
Enligt bestimmelserna i Madridéverenskommelsen mdste den som
ansdker om internationell registrering ha en nationell
varumirkesregistrering som grund. Enligt bestimmelserna i
Madridprotokollet kan en internationell registrering baseras pd en
nationell eller regional varumirkesregistrering samt pd en ansdkan om en
nationell eller regional varumirkesregistrering. Enligt bigge
konventionerna giller att sskanden maste vara densamma i
ursprungsansdkan/ursprungsregistreringen och i den internationella
ansékan. Den internationella ansékan kan dessutom endast avse varor
eller tjinster som motsvaras av dem som angetts i ursprungsansokan eller
‘ursprungsregistreringen. Vidare miste det mirke for vilket internationell
registrering soks vara identiskt med det marke som finns i
ursprungsansdkan eller ursprungsregistreringen. Det finns dessutom
ytrerligare krav pd 6verensstimmelse mellan
ursprungsansdkan/ursprungsregistreringen och den internationella
ansokan nir det giller t.ex. eventuella beskrivningar av mirket.

Den internationella registreringen har endast verkan i de linder som
designerats av innehavaren. Eftersom det finns ett forbud mot att
designera ursprungsstaten/ursprungsregionen, ir det den
nationella/regionala varumirkesregistreringen och inget annat som giller
i ursprungsstaten/ursprungsregionen.

Under en period av fem 4r fran registreringsdagen for den internationella
registreringen ir skyddet som vunnits genom den internationella
registreringen beroende av den nationella eller regionala
ursprungsansdkan eller ursprungsregistreringen. Om skyddet for den
nationella eller regionala ursprungsansokan eller ursprungsregistreringen
upphér inom nimnda period, begrinsas den internationella
registreringen i motsvarande mén. Detta innebir att det endast krivs ett
forfarande for att angripa den internationella registreringen (ett
fsrhallande som brukar benimnas ”central attack”.) Med andra ord
ricker det att angripa ursprungsansékan/ursprungsregistreringen. Den
som vill £ en internationell registrerings rittsverkan att upphora i de
olika designerade linderna/regionerna slipper dirmed att inleda
forfaranden for hivning/ogiltighetsforklaring i respektive stat.

Enligt Madridprotokollet kan emellertid transformering ske bl.a. efter en
central attack. Med transformering menas att sokanden inom viss tid kan
£3 till stind nationella eller regionala registreringar i de tidigare



designerade staterna/regionerna med samma prioritet som den
internationella ansdkningen hade.

Det norska forslaget

Norges forslag innebir i korthet att det i Madridsystemet inte lingre ska
uppstillas nigot krav pj en ursprungsansdkan/ursprungsregistrering for
att f4 till stdnd en internationell registrering. En konsekvens av forslaget
dr att man skulle behéva tillita innehavaren av en internationell
registrering att designera ursprungsstaten/ursprungsregionen, dvs. att
den internationella registreringens skydd idven skulle omfatta den egna
staten eller den egna regionen. En annan konsekvens ir att den
internationella registreringen inte lingre (under fem &rs tid) skulle vara
beroende av att en nationell/regional ansokan/ registrering stod sig. For
att 4 en internationell registrerings rattsverkan att upphora skulle man
dirfér behdva inleda forfaranden for hivning/ogiltighetsforklaring i
varje stat/region dir den internationella registreringen giller,

Skilen till forslaget anges huvudsakligen vara foljande:

— Kravet pd ursprungsanstkan/ursprungsregistrering kan upplevas som
ofordelaktigt for de varumirkesinnehavare som idkar niring pi
marknader utanfor ursprungsstaten/ursprungsregionen. Dessa
innehavare kan f4 svirt att uppratthilla en nationell/ regional
varumirkesregistrering med hinsyn till hur de varumirkesrittsliga
reglerna om anvindningstving ir utformade i vissa stater. Faller den
nationella/regionala varumirkesregistreringen riskerar siven den
internationella registreringen att falla.

~ Systemet avviker frin motsvarande system fér internationell
registrering av monster.

— Den nuvarande regleringen kan leda till problem fér sidana linder som
t.ex. Japan, vars varumirkesinnehavare har ett behov att kunna registrera
sina varumirken internationellt pi et annat sprak in det sprik som
giller i ursprungsansskan/ ursprungsregistreringen.

I'andra hand foreslir Norge att dagens system bibehslls (med krav pd
ursprungsansékan/ursprungsregistrering), men att innehavaren av en
internationell registrering skulle f§ designera
ursprungsstaten/ursprungsregionen efter utgangen av den period av fem
ir dd den internationella registreringen ir beroende av
ursprungsansSkan/ursprungsregistreringen, Forslaget motiveras kort
med att det kan vara fordelaktigt f6r innehavaren att bara ha en
internationell registrering (och inte ocks3 en ursprungs-
ans6kan/ursprungsregistrering).

1B:s forsta analys av det norska forslaget

IB har i ett dokument (MM/LD/WG/6/5, bilaga 5) redogjort for nigra
av de konsekvenser som det norska forslaget kan f3, IB har dirvid, vad
giller det forslag som limnats i forsta hand, sirskilt betonat att bl.a.
foljande fragor skulle behova utredas nirmare:



_ Om ansdkningar om internationell registrering skulle limnas till
ursprungsmyndigheten eller direkt till IB.

— Vilken provning som skulle goras av IB av ansdkan om internationell
registrering.

_ Behovet av en sjilvstindig nimnd eller liknande som kan granska IB:s
beslut i anledning av ansokningar om internationell registrering.

_ Konsekvenser for tredje man, frimst att mojligheten till central attack
forsvinner.

Nir det giller det forslag som Norge har limnat i andra hand har IB bl.a.
betonat att man skulle behdva utreda vilken slags granskning
ursprungsstaten/ursprungsregionen skulle behova foreta nir den
internationella registreringens rittsverkan utstricks till den
staten/regionen.

IB har slutligen, vid sin analys av det norska forslaget, lamnat ett eget
forslag om att den som 4r medborgare i en stat eller i en region som
tillhor Madridunionen (eller som har hemvist eller som bedriver
niringsverksamhet i en sidan eller stat/ region) ska f3 dberopa en
ursprungsansokan/ ursprungsregistrering som gjorts i vilken som helst av
Madridunionsstaterna/regionerna. (Med andra ord skulle man inte lingre
behova grunda en internationell registrering pd en ansokan/registrering 1
den egna staten/regionen, utan kunna dberopa en ansokan/registrering
som gjorts var som helst i Madridunionen.)

Bebandlingen av det norska forslaget vid Madridarbetsgruppens sjdtte mite
Vid Madridarbetsgruppens forsta behandling av det norska forslaget
framkom att minga medlemsstater ansig att forslaget var radikalt och att
man dirfsr hellre skulle vilja diskutera andra [8sningar pd de problem
som kravet p4 en nationell/regional ursprungs-
ansdkan/ursprungsregistrering medfor. Flera stater hinvisade till att de
inte har hunnit gora ndgon undersokning av vad anvindarna anser om
forslaget. Staterna var darfor inte beredda att limna nigon stdndpunkt 1
anledning av forslaget.

Frdgestillningar

Med hinsyn till det norska forslaget pd forandringar av Madridsystemet
och IB:s forsta analys av forslaget vore det av virde att f§ svar pd foljande
fragor:

1.1 forsta hand foreslir Norge att det inte lingre ska uppstillas ndgot
krav p4 en ursprungsansdkan/ ursprungsregistrering for att fa till stdnd
en internationell registrering. Vilka synpunkter kan anforas 1 anledning
av detta forslag? Vilka kommentarer kan t.ex. goras i anledning av att IB
kan bli den myndighet som sdkandena mste ha direkt kontakt med nér
det giller utformning av varuférteckning m.m.?




2. Finns det yteerligare skil for det norska forslag som har limnats i
forsta hand utéver de skil som har omnimnts i det norska dokumentet
eller i IB:s dokument?

3. Finns det ytterligare konsekvenser av det norska forslag som har
limnats i forsta hand som inte finns nimnda i det norska dokumentet
eller i IB:s dokument?

4. Tandra hand féreslir Norge att dagens system bibehslls (med krav pé
ursprungsansdkan/ ursprungsregistrering), men att innehavaren av en
internationell registrering skulle f3 designera ursprungs-
staten/ursprungsregionen efter utgingen av den period av fem 4r d§ den
internationella registreringen ir beroende av
ursprungsanskan/ursprungsregistreringen. Vilka synpunkter kan
anforas i anledning av detta forslag?

5. IB har limnat ett eget forslag om att den som éir medborgare i en stat
eller i en region som tillhor Madridsystemet (eller som har hemvist eller
som bedriver niringsverksamhet i en sdan stat/ region) ska f§ 8beropa en
ursprungsansékan/ursprungsregistrering som giorts i vilken som helst av
Madridunionsstaterna eller Madridunionsregionerna. Vilka synpunkter
kan anféras i anledning av detta forslag?

6. Finns det andra sitt 4n dem som Norge respektive IB angett for att
dstadkomma de forbittringar av systemet som Norge efterstrivar?

7. Finns det synpunkter i dvrigt p4 dokumenten frgn Norge respektive
IB som bor framféras?

Bilagor

Bilaga 1 ~ Madridéverenskommelsen

Bilaga 2 — Madridprotokollet

Bilaga 3 - Tillimpningsféreskrifterna till Madridéverenskommelsen och
Madridprotokollet

Bilaga 4 - Det norska férslaget om f6rindring av Madridsystemet
Bilaga 5 - IB:s férsta analys av det norska forslaget







