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一、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”)在其第十三届会议上，要求国际局编拟一份文件，在其中提出使马德里体系实现发展，以满足所有用户需求、使体系更灵活高效、不动摇体系基本原则的提案。
马德里体系：宗旨与优势
2016年4月系马德里体系创立125周年。体系的宗旨是提供一项机制，使来自一个缔约方的商标能通过单一一项国际注册在所有其他缔约方获得保护。
马德里体系为申请人和注册人提供以下两个主要优势：
(i)	集中申请：通过一个主管局(原属局)提交一份国际申请，使用一种语言，用一种货币付费，申请人就可在多个出口市场获得保护；以及
(ii)	已获权利集中管理：商标注册人可以利用向一个局(国际局)请求办理多种程序，在国际注册涵盖的所有领土生效，例如，可办理的程序有续展、变更登记、限制保护范围(注销和删减)或通过后期指定马德里体系其他成员延伸地理范围。
此外，马德里体系为缔约方提供以下优势：
(i)	由原属局和国际局把控格式；
(ii)	由国际局进行所有局都应接受的统一协调的商品和服务分类；
(iii)	集中收取费用并分发给缔约方；
(iv)	由国际局维护一份国际注册簿，在所有缔约方有效，其摘录可免除任何证明或认证；以及
(v)	由国际局与缔约方合作提供技术援助和能力建设。
法律框架
《商标国际注册马德里协定有关议定书》(下称“协定”和“议定书”)于1989年通过，是马德里体系据以运作的条约，议定书保留了协定中建立的基本原则，如对基础商标的要求、马德里体系的使用资格以及国际注册对基础商标的依附。
议定书让政府间组织有可能成为马德里体系的成员，欧洲联盟(欧盟，EU)和非洲知识产权组织(OAPI)已加入议定书。与协定相比，议定书还为缔约方提供了灵活性，如可声明采用更长驳回期和选择单独规费。注册人也享受灵活性带来的好处，例如可选择申请资格，在国际注册因基础商标失效而注销后可以进行转变。
马德里体系的使用
2015年，在马德里体系下提交的国际申请总数为49,273件，连续第六年保持增长，并创下国际申请年提交量的新高。不仅如此，过去19年间，“除恰逢经济衰退的21世纪头两年和2009年这三年，国际申请的提交量在其他年间持续增长”[footnoteRef:2]。 [2:  	WIPO出版物第940E/15号，《2015年马德里年鉴》，第16页，可查阅：www.wipo.int/publications/en/
details.jsp?id=3918。] 

[image: ]图A.1.1 国际申请趋势
来源：WIPO统计数据库，2015年3月。
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尽管可能由于马德里联盟成员增多，并且全世界商标申请提交量总体呈向上趋势，使得国际申请的数量持续增长，但必须注意的是，通过马德里体系提交的申请比例已从2008年所有非居民商标申请活动的70%下降至2013年的60%。
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注：直接申请数据仅提供至2013年；因此，未纳入2014年的马德里指定数据。直接途径是指非居民直接向仅限马德里成员的国家或地区知识产权局提交的申请中所列的类。为简便起见，指定是指通过马德里体系受理的非居民申请。
来源：WIPO统计数据库，2015年3月。
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图A.1.6 按类计的非居民商标申请趋势(按提交途径划分：直接提交和通过马德里提交)

用户的需求和期待
实证证据显示，一些用户认为马德里体系在几个具体方面没有满足他们的全部需求和期待；更具体地说，马德里体系：
–	尚未实现真正的全球覆盖；
–	严格的资格要求打消了潜在用户提交国际申请的积极性；
–	因要求基础商标对用户造成限制，一些公司希望保护其商标的国际或地区版本与其国内使用的版本存在语言上的差异，这条要求令他们尤其麻烦；
–	把国际申请中的商品和服务限制在基础商标的同样范围内，这对希望在出口市场针对与基础商标不同的商品和服务寻求品牌保护的公司有影响；
–	所提供的法律确定性不足，因为(i)在某些缔约方的实施不充分；以及(ii)在某些缔约方执行已获得权利有难度；
–	过于复杂，因为(i)缔约方有要求，而且用户的商品和服务说明和分类越来越复杂；(ii)各局、国际局与注册人之间的沟通不足；以及(iii)复杂的收费结构；以及
–	国际局和一些缔约方主管局所提供的服务质量有待改进。
发展需求
尽管有马德里议定书这个重要版本，马德里体系仍需要继续发展，以满足所有用户、包括各局的需求和期待，从而保持在商标国际申请领域的突出地位。
要求马德里体系不断发展的基本推动因素有：
–	实现真正的全球市场；
–	成员更加多元化，来自各个大陆，语言多种多样；
–	用户和各局都越来越期待易于使用、快捷和便宜的服务；
–	各局的发展程度不同，有的更熟悉马德里体系，而有的还处在较早阶段；以及
–	科技的快速进步。
本文件的目的
本文件意在在非常基础的层面，就国际局认为可对上述需求和期待作出的回应划定可选方案的范围。这些可选方案的范围很广：有的涉及马德里体系本身的设计，有的涉及各局(作为原属局和被指定缔约方主管局)和国际局的实际运作，还有的同时涉及各局和国际局。
以下讨论的一些可选方案的实施要求对议定书、《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”)或者二者同时作出改动，或者改动国家或地区正在实施的法律或法规。其他可选方案的实施则需要业务运作上的变动并提高透明度。
本文件旨在：
(i)	罗列可用的可选方案，而不作详细阐述；
(ii)	引出进一步讨论，以决定是否应纳入其他可选方案或放弃本文件中介绍的某些可选方案；以及
(iii)	列出未来的工作组会议和/或其圆桌会议应优先开展的工作。
如工作组就应讨论哪些可选方案给予指导，将使国际局可以深入分析并介绍分析结果，供未来的工作组会议或其圆桌会议讨论。
因此，本文件旨在作为有用框架，指导马德里体系可能实行的长期战略发展。
二、马德里体系的地理覆盖范围
马德里体系的全球覆盖范围越广，其价值就越高，因为可以通过单一一份申请就在更多国家获得保护，并对所有权利进行集中管理。
议定书在成员扩大方面近年来的进展十分积极。基于目前的规划和信息，有可能到2017年年底时，几乎所有东南亚国家联盟(东盟，ASEAN)国家都将加入体系。此外，预期还有多个国家到2018年将成为体系成员，其中包括加拿大，可能还有南非。
换言之，在未来两三年内，马德里体系在地理覆盖范围方面会有出色成绩，并会因此到达其在非洲、亚洲、欧洲和北美实现进一步扩展的临界点。
鉴于此，下一步战略重点应是拉美国家和海湾合作委员会(海合会，GCC)的成员[footnoteRef:3]。 [3:  	巴林和阿曼已是马德里体系的成员。] 

三、有关马德里体系设计的可选方案
提交国际申请的资格
要提交国际申请，申请人必须具备一定资格，具体而言，必须是其持有基础商标的缔约方的国民、在该缔约方有居所或者真实有效的工商营业所。
可探索的一个可选方案是，是否以及如何放松或消除资格要求，可能采取的方式是放松目前提交国际申请的相关要求。
为实施这一方案，可能要求修改议定书和共同实施细则。
基础商标要求
(a)	商　标
除了废除对基础商标的要求外，问题在于应采用什么标准决定国际申请中的商标是否与基础商标相符合。
2015年马德里工作组圆桌会议讨论过不同字体的商标是否可为证明目的视为相同商标的问题[footnoteRef:4]。当时讨论的背景是，议定书第三条第(1)款中“相符合”的提法替换成了共同实施细则第9条第(5)款(d)项第(iv)目中更严格的“相同”的提法。讨论显示，各局在证明程序中决定商标是否相同时，遵循不同的严格原则。有用的做法是分析是否可能使共同实施细则与议定书一致，以使注册人提交的商标国际申请在原属局看来，是与基础商标本质上相符。作为对这一分析的补充，可以对不同局的现有做法进行比较分析。 [4:  	见文件MM/LD/WG/13/RT/PPT3，“Can Marks in Different Scripts be Considered as the Same Mark for Certification Purposes?”(《不同字体的商标是否可为证明的目的视为相同商标？》)，可查阅：www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=37742。] 

为实施这一可选方案，可能需要以解释性说明的方式，就议定书第三条第(1)款中“相符合”的含义达成一致商定的谅解，并对共同实施细则作出修改。
(b)	商品和服务列表的范围
存在这样的预设：国际申请中的商品和服务列表(主要列表)范围不应广于基础商标的商品和服务列表。申请人可针对被指定的缔约方删减主要列表，但不能使它的范围更宽。这会影响到希望在出口市场在基础商标未涵盖的产品或服务上保护和使用其品牌的注册人。
考虑到由于成员增多，不同商标文化和做法间的差异越来越多，在这个领域形成实质性协调统一的挑战也越大，可能有用的做法是调查基础商标商品和服务列表与国际申请列表相符合这个方面可能具有的灵活性。这种两方商品和服务列表之间可能的“脱钩”能为商标注册人提供灵活性，针对不同出口市场制定保护战略。
为实施这一可选方案，可能需要修改议定书和共同实施细则。
新型商标
议定书就在缔约方主管局注册或提交注册申请的商标进行国际注册作出了规定。但是，议定书没有把规定限制在特定种类的商标上，因此，马德里体系可以适用于新型商标。
要引入新型商标，可以对议定书的法律框架和国际局的实际做法开展全面审查。这种审查至少可以考虑《商标法新加坡条约实施细则》中提及的新型商标。
引入新型商标不会给议定书的缔约方强加任何义务，它们可以或不能保护的商标种类都遵照自己各自适用的法律。如同目前的情况一样，缔约方会依照议定书证明和发送国际申请，并依照议定书和自己各自适用的法律，为被指定的国际注册商标授予保护。
为实施这一可选方案，可能需要修改共同实施细则、《适用〈商标国际注册马德里协定及该协定有关议定书〉的行政规程》(下称“行政规程”)和表格，并对实际做法和基础设施作出改动。
满足要求
马德里体系为申请人和注册人提供选择，可在国际申请或后期指定中加入信息或提供说明，这可能是某些被指定缔约方的法律要求。例如，申请人或注册人可能需要说明国籍或提供商标的翻译。
可以提供更多灵活性，使申请人和注册人能满足被指定缔约方的其他法律要求。
为实施这一可选方案，可能需要修改共同实施细则、行政规程和表格，并对实际做法和基础设施作出改动。
依　附
在原属局提交申请的商标注册人，如果目的只是以之作为基础商标来提交国际申请，就面临着基础商标因未使用而被注销的危险。在一些缔约方，这个危险最短可在基础注册之日起算的三年后成为现实，规定这一时限最短的是《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS协定)第19条；而与此同时，国际注册的依附期可维持五年。
除了废除或中止依附，可以考虑缩短依附期，如减至三年以内。
此外，可以考虑把注销国际注册的理由限制为基础商标效力完全终止或某些特定理由，如恶意注册。
为实施这一可选方案，可能需要修改议定书和共同实施细则。
转　变
认为转变国际注册的程序繁琐艰巨。而且，认为因转变提交国家或地区申请的时限(自国际注册注销起三个月)非常短，尤其如果需要代理人提交申请的话。可以考虑以另一种程序取代已注销国际注册的转变程序，由国际局处理所有手续。
为实施这一可选方案，可能需要修改议定书和共同实施细则。
代　替
对于希望利用马德里体系集中化管理的优势而无须集中提交申请的权利人，代替可能是一项非常有用的功能。
直接申请获得的国家或地区注册可通过代替的程序进入马德里体系。但在实际中，代替程序尚未完全发挥潜力。工作组目前正在讨论该事宜[footnoteRef:5]。 [5:  	见文件MM/LD/WG/14/2，“《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》拟议修正案”。] 

为实施这一可选方案，可能需要修改共同实施细则，工作组现正就此进行讨论。为实施进一步的可选方案，可能需要修改议定书。
国际注册的分案或合并
根据议定书第四条，国际注册的效力与在被指定缔约方局进行的注册相同。因此，马德里体系的其中一个指导原则是，国际注册的注册人与国家或地区注册的注册人相比，不应处于不利地位。这是某些规定(如强制要求作出授予保护的说明)背后的指导原则。
工作组现正讨论是否可能针对某一被指定缔约方分割和合并国际注册[footnoteRef:6]。通常会出现这种要求的情况是，注册人收到部分临时驳回，希望分离未被驳回的部分以获取保护和执行权利，同时继续就国际注册的被驳回部分提起诉讼。 [6:  	见文件MM/LD/WG/14/3，“关于实行国际注册分案或合并登记的提案”。] 

工作组可以确认国际注册的注册人可能处于不利地位的其他情况，并就补救方式提出建议。
为实施这一可选方案，可能需要修改共同实施细则。
答复临时驳回的统一时限
根据共同实施细则第17条第(2)款第(vii)项，临时驳回通知应指明视具体情况提出复审或上诉请求或者作出答辩的“在一定情况下合理的”时限。不同缔约方的时限和计算方式不尽相同。例如，如果需要本地代理人时，所提供的时限可能不够长。
2014年马德里工作组圆桌会议的讨论显示，各局所给的时限从15天至15个月不等，而且对这一时限的计算方式也不相同：(i)从主管局向国际局发出通知之日起计算；(ii)从国际局向注册人发出通知之日起计算；或(iii)从注册人收到通知之日起计算[footnoteRef:7]。 [7:  	见文件MM/LD/WG/12/RT/P2_ROENNING，“Information on Provisional Refusals”(《关于临时驳回的信息》)，可查阅：www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=33964。] 

就答复临时驳回的时限及其计算方式作出统一规定，如规定从国际局向注册人发出通知之日起计算，可以使注册人有更多时间来满足国家或地区局对于答复临时驳回的所有要求。
为实施这一可选方案，可能需要修改共同实施细则以及缔约方的国家法或地区法。
四、有关各局的可选方案
马德里承诺章程和质量保证
对于加入议定书成为缔约方的唯一要求是，必须是《保护工业产权巴黎公约》(下称“巴黎公约”)的成员。但是，在成为马德里体系的成员时，缔约方可以明确承诺通过遵守《马德里承诺章程》来确保有效实施议定书。
这个章程可以加入以下方面的具体承诺，例如：使国家法或地区法与巴黎公约、议定书、共同实施细则及任何其他相关的条约义务相符合；按照议定书实施国家程序；遵守一定的分类标准；议定书相关业务的待办和处理时间不慢于直接向有关局提交的申请或请求；有关司法和海关当局进行能力建设；以及保证信息的提供。
缔约方还可在自愿的基础上，遵守由国际局管理的质量保证计划。该计划的目的是就缔约方是否符合马德里承诺章程向其提供信息。任何有关方均能提请注意任何察觉到的缺陷，并由国际局记录和公布。
为实施这一可选方案，可能需要修改缔约方国家或地区的法律、法规和/或做法以及有关缔约方与国际局之间可能以谅解备忘录方式签署的协议。
快速通道
一些局已经在为满足一定条件的申请提供快速通道服务，比如根据可接受的商品和服务说明数据库列明商品和服务的预付费申请。这些申请因更快捷的处理而受益。各局也可通过马德里体系为指定采用这项服务。国际局可以利用与马德里商品和服务数据库可能施展的合力，作出类似承诺。
为实施这一可选方案，可能需要修改缔约方国家或地区的法律、法规和/或做法。
五、有关国际局的可选方案
审查做法
国际局应公告其与所有马德里体系有关业务相关的审查做法。这些做法可以以目前内部已有的《审查手册》为基础。
已经针对共同实施细则第12和13条有关实施做法开始这方面的工作。这项工作的结果将提交2016年6月的马德里工作组圆桌会议。
对国际局的审查做法进行公告后，在对其作出任何重要改动前，可以先与用户和各局磋商。
为实施这一建议，需要国际局采取新的做法。
效绩框架
国际局可以定期公告有关其效绩的信息。国际局可以公告的信息有：包括客户问询和正式投诉在内，有关所有马德里体系业务待办率的信息[footnoteRef:8]；错误率和不规范率，按来源进行细分(分类、说明书、费用及其他)；以及与已公告审查做法是否符合的信息。 [8:  	国际局正在公布马德里体系常规业务平均待办率的相关信息。例如，截至2016年2月29日的业务待办率可查阅：www.wipo.int/madrid/en/news/2015/news_0012.html。] 

为实施这一建议，需要国际局采取新的做法。
处理常规业务的时间
国际局可以保证常规业务的最长处理时限，更具体地说，就处理国际申请、变更登记请求和决定登记请求作出时限保证。
为实施这一建议，需要国际局采取新的做法。
更　正
共同实施细则第28条就更正国际注册簿的错误作出了规定，但没有就可更正的错误类型给出进一步指导，也没有对所有情况下的更正请求规定时限。只规定了对可归咎于主管局的某些错误，在《公告》公布超过9个月后不能请求更正。这条细则的落实导致错误在公告数年后，在通知有关缔约方后就可更正。在有些情况下，主管局重新收到国际注册的通知，其生效日期与原来的一样，但有新的驳回期。
可能需要修改共同实施细则，以澄清有关更正的多个问题，其中包括，可以更正的错误类型以及申请人或注册人所犯的错误是否可以更正。
复审程序
公告审查做法应能加强法律上的确定性。而且，国际局已经制定处理投诉的内部程序。但是，国际局的决定不经过正规复审。
可以考虑对国际局的决定采用正规复审机制是否合适以及可以如何落实这种机制。
为实施这一可选方案，可能需要修改议定书和/或共同实施细则，并需要国际局采用新的程序和基础设施。
更新后的国际注册证
国际局可以评估是否可能根据请求制作更新后的国际注册证，反映出商标在每个被指定缔约方的现状。
可以提供限定语言种类的注册证自动化翻译。还可根据要求为注册人制作更正规、更富有美感的注册证。
为实施这一可选方案，可能需要修改共同实施细则，并需要国际局采用新的程序。
审查规费表和缴纳方案
国际注册、后期指定和续展的基本费与变更费用目前的金额于1996年4月1日制定。2008年9月1日，附加费和补充费从73瑞士法郎涨至100瑞士法郎。因此，最后一次全面审查规费表至今已超过20年。
应通过审查形成简单的、更透明的规费表，以便减少不规范的做法，并能更好地为申请人、注册人和主管局提供信息。
对规费表的审查需要透彻分析和审慎考虑。这一审查应：
–	形成一组简单易读的规费表，例如，可以删除或合并某些项目；
–	形成对申请人和注册人做法到位的激励，例如，可以对规范和不规范的申请和请求区别对待，并对在线申请和使用预先接受的商品和服务说明的做法进行奖励；
–	对申请人和注册人无影响(可能对提交不规范申请和请求的例外)；以及
–	对马德里联盟预算无影响。
此外，应提供新的缴纳方案，包括范围广泛的自动化缴纳方案。
为实施这一可选方案，需要修改规费表和国际局的做法及其资源分配。
电子马德里(E-MADRID)
可对资源进行分配，以使申请人和注册人可在线开展所有马德里体系相关业务，并尽可能使这些业务实现自动化处理，并能以完全透明的方式展现给申请人、注册人和主管局。
六、有关各局和国际局的可选方案
统一分类做法
普遍认为，主管局和国际局在商品和服务说明程度与分类做法上的不一致是马德里体系面临的主要挑战。
主管局和国际局应共同努力缓解这一问题。这一努力可以基于以下原则：
–	考虑到不同管辖区的要求不同，认识到分类问题比说明程度问题容易解决；
–	各主管局与国际局承诺为使马德里体系顺利运作寻求共性；
–	共同接受在所有情况下均以尼斯分类的字母排序表作为参照；
–	如果上述列表在某处有空白，主管局同意遵循国际局的分类做法，除非受到法律禁止；
–	国际局不断努力调整其做法，以便配合最新的国际趋势并尽可能为主管局做法合规提供便利。
应考虑是否可能让主管局以声明的方式作出承诺，在分类的问题上遵循国际局的做法，主管局亦可就此作出具体保留。
此外，由于创新不断给市场带来新的产品和服务，可以设计一种机制，使用户和主管局可以就新的可接受的名称提出建议，以便对新产品和服务进行分类并加入国际局的数据库。
为实施这一可选方案，可能需要在有意的缔约方与国际局之间也许以谅解备忘录的形式签订一份协议。
电子马德里(E-MADRID)
可提供资源，确保国际局和主管局生成的马德里体系业务有关数据，基于审慎定义的访问权，可随时以尽可能便利的方式提供给申请人、注册人、主管局和第三方。
国际局和主管局可竭力确保以电子方式和某种格式进行数据交换，以便尽可能实现自动化处理。这样可以确保更快地处理和通知注册人与主管局。
最后，可对资源进行分配，以确保可在所有主管局以电子方式提交国际申请。
为实施这一可选方案，可能需要改动主管局和国际局的做法以及有关方面的资源分配。
请工作组：
(i)	审议本文件中提出的可选方案；
(ii)	说明是否应考虑其他可选方案或放弃本文件中提出的某些可选方案；并
[bookmark: _GoBack](iii)	说明是否要求国际局编写文件，分析这些可选方案中的某些方案，以供工作组未来会议讨论，并说明编制这些文件的顺序或优先重点。
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Figure A.1.6 Trend in classes specified in non-resident trademark applications by filing route
(direct and Madrid)
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Note: Direct application data are available only up to 2013; therefore, 2014 Madrid designation data are not included. The direct route refers to classes specified
in applications filed by non-residents directly with national or regional IP offices of Madrid members only. The Madrid route refers to classes specified in
designations received by offices via the Madrid System. For the sake of simplicity, designations are referred to as non-resident applications received via the
Madrid System.

Source: WIPO Statistics Database, March 2015.
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