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商标国际注册马德里体系法律发展工作组


第十三届会议
2015年11月2日至6日，日内瓦
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导　言
商标国际注册马德里体系法律发展工作组(下称“工作组”)在第十二届会议上讨论了《商标国际注册马德里协定及该协定有关议定书的共同实施细则》(下称“《共同实施细则》”)的多项具体修正案。工作组除其他外，建议马德里联盟大会通过细则第24条第(5)款的修正案。马德里联盟大会在2015年10月举行的第四十九届会议上通过了第24条第(5)款的修正案，生效日期为2017年11月1日‍[footnoteRef:2]。 [2:  	见文件MM/A/49/3。] 

《共同实施细则》第24条第(5)款的修正案改变了后期指定的两个具体方面。(a)项和(d)项的修正除其他外规定，后期指定仅涉及国际注册中列出的部分商品和服务的，第12条和第13条比照适用，(c)项的修正限制了缺少或商标使用意图声明有缺陷这一不规范未补正的结果。
为确定实施《共同实施细则》修正案的最佳办法，国际局进行了筹备工作，并在其中发现了若干问题，可能对第24条第(5)款(a)项和(d)项修正案的实施产生影响。这些问题是：需要按商标注册用商品和服务国际分类(尼斯分类)的旧版本核验后期指定中所列名称的分类，审查工作量和复杂度的预计增长，自动化成果受到的制约，以及实施修正后细则所需的资源和技能组合。
这些实施问题有必要请工作组注意，因为它们可能要求对第24条第(5)款(a)项和(d)项的修正案进行进一步审议。
由于国际局未发现第24条第(5)款(c)项的任何实施问题，该项将保留马德里联盟通过的形式，于2017年11月1日生效。
具体实施问题
按尼斯分类旧版核验
国际局按原属局收到国际申请时有效的尼斯分类版本或文本对国际申请中商品和服务名称的分类进行检查。之后，国际局不再对商品和服务列表进行重分类，两部条约或者《共同实施细则》中也无此任务规定[footnoteRef:3]。 [3:  	1996年3月31日之前，国际局在国际注册续展时对国际注册中的商品和服务清单进行整理合并，删除已注销的和在所有被指定缔约方被驳回的商品和服务。此外，国际局根据国际注册续展时有效的尼斯分类版本对商品和服务清单进行重分类。这种做法在1996年4月1日《商标国际注册马德里协定及该协定有关议定书的共同实施细则》生效时停止。] 

修正后的第24条第(5)款将要求国际局对后期指定中所列商品和服务名称的分类进行核验，并在分类不正确时通知注册人。为一致性起见，后期指定中的商品和服务，应按有关国际注册的主清单分类所用的尼斯分类的版本和文本，由注册人列出，并由国际局核验。
下表1显示了对应于主清单分类所用尼斯分类各版本和文本的有效国际注册数。从表中可以看出，后期指定中可能包含用尼斯分类几乎任何版本或文本开列的商品和服务，而依照修正后的第24条第(5)款，国际局现在负有对这种分类进行核验的任务。
表1–尼斯分类各版本和文本的国际注册量
	版本和文本
	出版或生效
	国际注册数
	%

	NCL (2)
	1971年1月1日
	13,397
	2%

	NCL (3)
	1981年1月1日
	5,569
	1%

	NCL (4)
	1983年1月1日
	17,835
	3%

	NCL (5)
	1987年1月1日
	33,314
	5%

	NCL (6)
	1992年1月1日
	53,781
	9%

	NCL (7)
	1997年1月1日
	53,374
	9%

	NCL (8)
	2002年1月1日
	102,977
	17%

	NCL (9)
	2007年1月1日
	189,426
	30%

	NCL (10-2012)
	2012年1月1日
	42,430
	7%

	NCL (10-2013)
	2013年1月1日
	45,548
	7%

	NCL (10-2014)
	2014年1月1日
	45,469
	7%

	NCL (10-2015)
	2015年1月1日
	20,584
	3%

	
	
	
	

	
	合计
	623,704
	


国际局审查工作量和复杂度目前的情况和预计的增长
必须指出，有至少一项删减的后期指定登记数在增加。2011年，2,248件已登记的后期指定含有至少一项删减。2014年，该数目增至3,211件后期指定[footnoteRef:4]。 [4:  	见文件MM/LD/WG/13/2表I。] 

除了因含有至少一项删减的后期指定数量增长而增加的工作量以外，预计实施修订后的第24条第(5)款将使国际局的审查程序更复杂，原因是这些删减越来越多地使用自由表述，也就是国际注册中没有、尼斯分类字母顺序表中也没有的名称[footnoteRef:5]。 [5:  	文件MM/LD/WG/12/2。] 

后期指定涉及国际注册中的全部商品和服务的，或者仅仅是为了排除国际注册中所含的一个或多个名称或类别的，其审查和登记简单明了。而当注册人用自由表述来表达对商品和服务清单的删减时，审查变得复杂起来。
使用自由表述，注册人可以更详细地说明保护所及的商品和服务，因为相对来说，尼斯分类字母顺序表中的名称较少。注册人因此可以针对不同被指定缔约方来编写商品和服务清单，尤其是那些对具体程度要求较高的缔约方，以努力避免临时驳回。
尽管在后期指定中使用自由表述对注册人而言是一种非常方便的灵活性，但给国际局依照修订后的第24条第(5)款必须进行的检查增加了复杂性。如前所述，这种检查将必须根据有关国际注册主清单分类所用的尼斯分类的版本和文本进行。
后期指定中删减的分类自动化受到的限制
目前支持审查员对国际注册中所列商品和服务进行分类的分类数据库是2005年采用的。分类数据库系统(非正式名称“圣诞树”)的内容是根据尼斯分类第九版编制的。数据库按尼斯分类第十版每个文本所带来的修改进行更新，并收入了常用以及分类稳定的词语。数据库现有88,387个英文名称，46,425个法文名称，45,534个西班牙文名称。尼斯分类第九版和第十版已经收入该系统，第一版至第八版还没有。
圣诞树与马德里体系商品和服务管理器(MGS)不同，后者是向用户提供的外部分类工具，用以帮助编写商品和服务清单并进行分类。MGS比圣诞树的名称要少，而且仅反映尼斯分类现行的版本和文本。
依照修正后的第24条第(5)款(a)项和(d)项，当注册人提交的后期指定包含使用自由表述的删减时(即：这些表述未包含在国际注册内，未列入尼斯分类字母顺序表，也未包含在内部分类数据库中)，国际局将需要对这些删减进行手工审查，根据国际注册所用的尼斯分类版本和文本对分类进行核验。
圣诞树可以进行进一步开发，以收入尼斯分类以前所有版本的字母顺序表。但是，即使进行这种开发，也很可能不足以使国际局履行其新的审查和分类职责。
额外的合格资源
由于后期指定中所列的商品和服务分类将需要根据尼斯分类的旧版本进行手工核验，因此，执行这一工作的审查员将需要具备尼斯分类所有版本的大量历史知识。马德里注册部目前没有这种历史知识，要获得必要的知识水平，即便在最好的情况下也具有挑战性。
仅考虑因实施修正后的第24条第(5)款所产生的额外工作量，不考虑其复杂程度，将需要增加4名审查员。但是，能否从外部征聘到具备所需尼斯分类历史知识的审查员，并不清楚。这一挑战各个国家局也在面对。
慢慢发展内部资源，获得相关历史知识，是可能的，但这将需要大量长期的培训投入。而获得这种胜任能力所作的努力，必须要结合进行上述手工核验的净收益来考虑。
此外，实施修正后的细则可能产生潜在的风险，例如对总处理时间可能产生消极影响，尤其是对后期指定的处理产生影响，这可能给注册人带来不必要的耽搁。
[bookmark: _GoBack]最后，缔约方和注册人必须评估国际局尽可能对分类进行手工检查，是否会给被指定主管局为确定带有删减清单的后期指定的保护范围所作的审查增加价值。
鉴于上述问题，工作组需要考虑修正后的第24条第(5)款是否应按其目前形式予以实施，还是应当进一步加以修订。
请工作组注意上述实施问题，并考虑可能需要提出哪些额外建议交2016年马德里联盟大会通过。
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