Till Justitiedepartementet
Enheten f6r immaterialrétt och transportréit
Att: Anneli Skoglund

Forslag fran Norge om forindring av Madridsystemet for den
internationella registreringen av varuméirken (WIPO-dokument
MM/LD/WG/2) (Ju2009/1785/L3)

SFIR, som getts tillfille att yttra sig dver ovanstiende remiss, anfor foljande:

Foreningen, som har till syfte att véirna om ett vil utvecklat industriellt rittsskydd 1 vidaste
bemiirkelse, savil internationellt som nationellt, vilkomnar varmt sidana initiativ till
dverviganden av forenklingar och forbitiringar och inte minst forbilliganden av nuvarande
system som det foreliggande forslaget kan anses syfta till. De tveksamheter som framhaélls i
det foljande har att géra med bade den mdda och tid det tar att forhandla om ett géllande
fordrag, som i detta fall enligt Féreningens uppfattning skulle innebéra ett helt nytt férdrag,
och om de vinster som skulle kunna uppnas stér i proportion till den mada och de eventuella
nackdelar som férslaget skulle innebéra.

Enligt SFIR bér anvindarnas behov vara en viktig utgingspunkt for de aktuella
fragestillningarna. For sddana synpunkter hénvisas till Svenskt Néringslivs svar. Det ska
ocksa framhéllas att anviindarna utgdrs inte bara av foretag som ansdker om internationell
registrering av ett varumirke, utan ocksa av foretag som har en #ldre varumérkesrétt. Det kan
antas att féretag som anstker om internationell registrering har intresse av att uppna
varumirkesrittslig ensamritt i ett flertal ldnder p4 ett sa enkelt och kostnadseffektivt sétt som
mojligt. Samtidigt har foretag med #ldre varumérkesritter intresse av att det inte tillkommer
registreringar av yngre varumérken som &r férvixlingsbara med #ldre varumérken. I de fall s4
sker har foretag med &ldre varumirken ett behov av att kunna férhindra eller upphéva
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registreringen av det yngre varumérket. Det &r i ambitionen aft avviiga en sddan dubbel balans
som nedanstéende fragor besvaras.

Som sammanfattning av SFIRs instélining till de presenterade férslagen forordar foreningen i
forsta hand att IB:s 16sning av de problem som identifierats genom det norska forslaget ska
utredas vidare.

Fraga 1

Madridsystemet 4r inte bara skapat for att mojliggéra en forhallandevis snabb internationell
etablering av nya varumérkesritter. Det skall ocksa i tillréicklig grad tillgodose befintliga
rittighetshavares intressen. Konstruktionen med “central attack™ gor det enklare for tidigare
rittshavare att vidta atgéirder mot eventuellt forvixlingsbara yngre mérken. Det nuvarande
systemet méjliggdr for innehavare av #ldre varumérken att agera genom central attack inom
fem #r sedan den ursprungliga ansSkan/registreringen har skett. En internationellt forvirvad
rétt &r enligt systemet ett utfiéde av den nationella riitten, och detta kan ses som en naturlig
pendang till Pariskonventionens regler om respekt for tidigare forvérvade ritter, se sérskilt
artiklarna 6bis och 6quinqguies. Om kravet pé en nationell ursprungsanstkan/ursprungsregis-
trering slopades skulle det inneb#ra en tamligen radikal foréndring av systemet, dvs. 1 princip
ett helt nytt system.

Det ligger i varumérkens natur att deras funktion endast gor sig géllande i anvéndning pa
marknaden. Anvindningstving utgdr ett problem nér en s6kande vill anvinda en (gammal™)
basregistrering, som avser ett varumérke som inte anvinds nir den internationella ans6kan
gors. SAdana problem uppges finnas for s.k. exportmérken. Det méste emellertid ifrAgasittas
hur ofta sddana problem uppstar i praktiken. Argumentet att Madridsystemet skiljer sig fran
Haagsystemet avseende ménster utgdr inte ndgot sérskilt starkt skél for en foréindring.
Forutsittningarna for mdnsterrétt dr ganska annorlunda och Haagsystemets anknytning till
ursprungslandet &r ocksé en annan och lésare 4n enligt Madridsystemet. Det anforda
problemet med sprikskillnad fr exempelvis Japan kan inverka, men det far antas att man i
linder som Japan ofta registrerar sina varumérken bade pa det inhemska spréket och pa négot
annat sprak, t.ex, engelska, och gér sig naturligtvis inte géllande betriffande figurelement
eller moderna okonventionella mérken.

Sammantaget innebdr det norska frslaget visserligen en frenkling for s6kanden. Men
samtidigt visar IB:s analys att man &ven méste l6sa eft antal andra frigor kring hanteringen,
exempelvis om rollen som Office of origin ska finnas kvar samt om ramarna for IB:s
granskning och hantering. Sadana fragor gor att det for nirvarande &r svéart att fi en
helhetsbild av vilka 6vriga forindringar som den foreslagna forenklingen skulle innebéra for
stkanden. SFIR:s sammanfattande bedémning &r dirfor att det p nuvarande stadium inte
finns tillcickliga skil f5r Sverige att stédja det norska forslaget. Det motséger dock inte att det
ar viktigt och intressant att folja utvecklingen hos WIPO i detta avseende.
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Fraga 3

Den nuvarande ordningen — med krav pé en ursprungsanskan/ursprungsregistrering —
innebér att varumérken granskas i forsta hand av registreringsmyndigheten i s6kandens
“hemland”. Det &dr rimligen denna myndighet som inom sitt sprakomrade har bast
férutsdttningar att beddma sérskiljningsférmégan hos det varumirke som basanskan avser.
Argumentet har i varje fall relevans dér forprévning och/eller invandningsfrfaranden finns,
och naturligtvis dven annars vid tvister om intrang/ogiltighet/upphéivning aktualiseras i
hemlandet. Om s#rskiljningsf6rmagan hos det mérke som basansidkan avser prdvas av
myndigheter 1 andra sprikomraden, sa riskerar det att leda till fler registreringar av
"basmérken" med tveksam sirskiljningsforméiga. Att sirskiljningsférmagan hos ett basmérke
bedémts som tillréicklig kan i praktiken tillmétas bevisverkan vid provningen hos
registreringsmyndigheterna i de linder som designeras. Detta kan i sin tur medféra att kravet
pé sirskiljningsforméga urholkas. Om ett sddant antagande ar riktigt, s& skulle det utgora skl
for att bibehélla kravet pa en ursprungsanstkan/ursprungsregistrering i det land dar stkanden
har hemvist.

Friga 4

Maojligheten till *4terdesignering™ skulle géra det ldttare att administrera fSretagens
varumérkesportfsljer, dvs. det skulle férenkla om den nationella ursprungsregistreringen
kunde ersittas med en motsvarande internationell registrering. I enlighet med resonemanget
ovan méste dterdesignering vinta tills det femériga beroendet av ursprungsregistreringen 16pt
ut. Den nackdel for s6kanden som detta skulle inneb#ira motiveras med tidigare
rittighetshavares intresse av att kunna genomftra en central attack. Fall av central attack &r
emellertid ovanliga och ligger pa nigon eller nigra procent (uppgivet tre procent). Central
attack kan siledes inte som sddan inte anses utgbra nagot stérre hot, och den borde dérfor inte
heller oroa rittshavare under femérsfristen, och sérskilt inte svenska réttshavare vars ritter
enligt nuvarande ordning forprdvas nationellt.

Friga 5

IB:s forslag — om att sékanden skulle kunna fa &beropa en ursprungsansékan/ursprungs-
registrering frin vilken som helst av Madridunionsstaterna eller -regionerna — skulle bland
annat innebiira att vissa s8kande kunde undvika de problem som ror sprakskillnader.
Dessutom bor vissa sdkande ddrmed kunna slippa det problem som uppstéar nér sbkanden inte
avser att anvéinda varumiirket i det land dér s6kanden har sitt séte, dvs. denne drabbas inte av
anvindningstvang eller och risk fiir hivning genom central attack nir mérket aldrig varit
avsett att anvindas i “hemlandet” utan endast i andra l&nder,
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Dessa frdelar med IB:s forslag bor vigas mot den méjliga nackdel som né&mnts ovan
betriffande friga 3 (beddmningen avseende sérskiljningsférmagan). Enligt SFIR:s mening
Gverviger dock fordelarna med IB:s forslag, som kan innebéra att Madridsystemet utvecklas
och moderniseras samt att de problem som primért tycks ha foranlett det norska forslaget 1
stort Atgérdas med mindre modifieringar.

SFIR har inte nigra kommentarer betréiffande fragorna 2, 6 och 7

Detta yttrande har utarbetats av en remissgrupp inom SFIR bestaende av Per Carlson, Anders
Kylhammar, Sofia Eriksson, Marianne Levin och Magnus Ahlgren. Yttrandet har cirkulerats
inom fOreningens styrelse.

(sekreterare i SFIR)

SFIR/AIPPI SWEDEN

clo RydinCarlsten Advokatbyrd AB
P.O. Box 1786

SE-111 87 Stockholm

Sweden

Phone +48 8 463 39 00

Fax +46 8 611 48 50

katarina.stromholm@lindahl.se (SFIR}
louise.wallln@@prv.se {AIFFI}




