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导　言
在2016年6月13日至17日于日内瓦举行的第十四届会议上，商标国际注册马德里体系法律发展工作组（以下分别称为“马德里体系”和“工作组”）商定了一份供未来讨论的短期、中期和长期议题清单（“路线图”）[footnoteRef:2]。工作组在2017年6月19日至22日于日内瓦举行的第十五届会议上对路线图进行了修订[footnoteRef:3]。“转变”是这份路线图中列出的一个议题。 [2: 	见文件MM/LD/WG/14/6附件四。]  [3:  	见文件MM/LD/WG/15/5附件二。] 

转变是《商标国际注册马德里协定有关议定书》（下称“《议定书》”）第九条之五引入的。其目的是在基础申请或源于基础申请的注册（“基础商标”）效力终止，国际注册应原属局要求被注销时，减轻其后果。
国际注册应原属局依《议定书》第六条第(4)款的要求被注销的，注册人可以直接向此前指定的缔约方主管局申请国家或地区保护，以在国际注册此前所覆盖的领土内继续受到保护。新的（转变）申请的申请日期是国际注册日，或者是后期指定日（适用时）。
一项用户调查涉及到马德里体系依附原则的有关议题[footnoteRef:4]，调查发现已提交工作组第十三届会议，其中包括关于转变的反馈意见。绝大多数用户都提到，不选择转变的主要原因是费用，哪怕向他们提供了这种选择。更具体的方面，用户提到申请费和与直接提交相关的其他费用，例如代理、翻译和其他形式要求，可能发生进一步程序，还有维持费等。 [4:  	见文件MM/LD/WG/13/6。] 

用户称，一些主管局在转变方面提供协助，同时表示，另一些局还没有实施允许进行这项程序的规定。另外，用户表示，他们认为这种程序昂贵、复杂且麻烦。用户解释说，这些因素，加上结果不确定，往往使得提出新申请更可取或更简单[footnoteRef:5]。 [5:  	见文件MM/LD/WG/13/6第33段至第36段。] 

此外，用户反馈意见显示，转变明显使用得不够。马德里注册部没有国家或地区主管局每年转变请求量的最新统计。在工作组以往的届会上讨论效力终止时，各局报告，2010年有96件转变申请，2012年有127件转变申请[footnoteRef:6]。 [6:  	见文件MM/LD/WG/9/3和MM/LD/WG/11/4。] 

转变程序
《议定书》第九条之五为转变申请建立了若干最低要求：
(i) 申请必须于在国际注册簿中登记国际注册注销之日起三个月内提交； 
(ii) 对于有关缔约方，申请中所列的商品和服务，必须包括在国际注册的商品和服务表中；并且
(iii) 申请必须符合缔约方法律中规定的适用的国家或地区要求，包括送达地址或当地代理和缴费等要求。
《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》”）中没有关于转变的条款。除了上文第(i)项和第(ii)项的要求外，转变是完全由有关缔约方法律决定的事项。
关于被指定缔约方转变程序的建议
引入转变是为了给注册人提高《议定书》下国际注册的法律确定性，但用户反馈显示，转变是一种相当僵硬的机制，对其使用有消极影响。为达到用户的期待，工作组不妨讨论转变程序的可能改进并提出建议。以下可以构成可能的改进：
(i) 第九条之五是《议定书》的强制性规定。尚未在国内法中引入具体转变规定的缔约方，必须尽快着手。为确保国内立法与《马德里议定书》一致，马德里注册部提供了示范条款，其中包括关于转变的条款[footnoteRef:7]。 [7:  	见“加入工具包”附件二第7页第22段“转变”。网址：http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/zh/contracting_parties/pdf/accession_kit.pdf。关于转变的示范条款如下：
“(1)	(a)	如果应原属局依据马德里议定书第六条第(4)款提出的请求，指定[国家或政府间组织名称]的国际注册就其中所列的全部或部分商品和服务被注销时，可以由国际注册注销之日的注册人在自国际注册被注销之日起三个月内向[注册局]提出对同一件商标的注册申请（“因转变产生的申请”），指定曾包含在国际注册当中的商品和服务。
	(b)	根据第(2)款和第(3)款，关于直接向[注册局]提交商标申请的规定应当比照适用于因转变产生的申请。

“(2)	(a)	提交因转变产生的申请应当填写[……]表格且应包含以下内容：
		(i)	说明该申请因转变而产生，
		(ii)	被注销的国际注册号，
		(iii)	国际注册日期或后期指定日期（视情况），
		(iv)	国际注册注销的登记日期，
		(v)	如果有优先权，则写明在国际申请中要求的且在国际注册簿登记的优先权日期。
	(b)	因转变产生的申请[应当缴纳规定的[转变]费用][不必缴纳[标准申请]的费用]。

“(3)	(a)	如果国际注册商标在被注销之日或者在此之前已经在[国家或政府间组织名称]获得保护，且满足关于因转变产生的申请的所有条件，则该商标应该在[注册局]获得注册。注册日期应为被注销国际注册的注册日或后期指定日期（视情况），该注册应当享有被注销国际注册所享有的优先权。
	(b)	如果国际注册商标在被注销之日或者在此之前尚未在[国家或政府间按组织名称]获得保护，那么在因转变产生的申请提交之日及此之前为国际注册已经完成的所有程序或措施应当被视为已经为因转变产生的申请而完成。因转变产生的申请，其申请日期应当为国际注册日期或后期指定的日期（视情况）。”] 

(ii) 国际注册被注销时，用户需要关于转变程序的可靠、全面的信息。缔约方应当确保提供关于国内要求的相关信息，以在马德里成员概况数据库中公布[footnoteRef:8]。该数据库于2017年5月推出，目前提供从96个局收到的信息，其中89个局至少表示有转变程序。尽管如此，各局可以提供关于本局如何办理转变请求的更详细信息，为用户提高可预测性。 [8: 	马德里成员概况数据库可见：www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/。] 

(iii) 用户提到，额外费用是不用转变的一个原因。缔约方的转变收费政策不统一：在一些缔约方，转变请求不收费，另一些缔约方则收取转变费。缔约方可以考虑为转变请求减免费用，特别是有关局已经为有关国际注册收取了单独规费的情况。
(iv) 如果已经进行了若干步骤对国际商标进行实质审查，这些步骤的成果可以转入源于转变的申请，之后可以继续进行剩余步骤。这种办法可以为用户和主管局双方避免不必要的重复劳动和重复开支。
(v) 最后，如果国际注册商标在国际注册被注销之日或者在此之前已经在有关缔约方获得保护，且满足关于因转变产生的申请的所有条件，则商标应予注册。其效果明显有利于用户，法律上也站得住脚，因为被注销的国际注册已经在有关被指定缔约方被给予保护。
请工作组审议本文件第9段中所载的关于被指定缔约方转变程序的建议，并且（或者）提出任何其他额外的改进。
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