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บทที่  1 
 

บทนํา 
 
  1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
ในปจจุบันผูประกอบธุรกิจการคา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูสงออกไทยที่สงสินคา           

ไปจําหนาย ในตางประเทศมีความตองการที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในตางประเทศมากขึ้น
และ  มีผูประกอบธุรกิจการคาเปนจํานวนมากที่ประสบปญหาในการถูกละเมิดเคร่ืองหมายการคา            
ของตนในตางประเทศ  เนื่องจากไมไดนําเครื่องหมายการคาไปจดทะเบียนในประเทศที่สงสินคาไป
จําหนาย นอกจากนี้ ยังถูกคูแขงฉวยโอกาสนําเครื่องหมายการคาของผูสงออกไทยไปจดทะเบียนใน
ตางประเทศ  ทําใหเกิดปญหาผูสงออกไทยไมสามารถสงสินคาเขาไปจําหนายในประเทศนั้นไดหรือ
หากสงเขาไปไดก็จะถูกจับกุมดําเนินคดีฐานละเมิดเครื่องหมายการคาของผู อ่ืน ที่ เลียนหรือ                    
ปลอมเครื่องหมายการคาของตนเอง สงผลกระทบตอการสงออกกอใหเกิดความเสียหายเปน              
จํานวนเงินมูลคามหาศาล1 เชน เครื่องหมายการคา กุญแจ “SOLEX”  กางเกงชั้นในชาย “J PRESS”  
ถูกบริษัทในประเทศเวียดนามนําไปจดทะเบียน ,เครื่องหมายการคาของบุหรี่ "สายฝน" และ                  
"กรองทิพย" ของโรงงานยาสูบ เครื่องหมายการคาของน้ําปลาตรา “ปลาหมึก” เครื่องหมายการคา
เครื่องดื่ม “เบียรสิงห”  เครื่องหมายการคาของขนมปงฟารมเฮาส  เครื่องหมายการคาของสุขภัณฑ 
COTTO  ถูกนําไปจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , และเครื่องหมายการคา 
ถานไฟฉาย “National” ถูกนําไปจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา2   

สาเหตุสํ าคัญที่ ทํ า ให เกิดปญหาดั งกล าวข างตนขึ้ น  เนื่ อ งจากระบบการ                         
กอตั้งสิทธิในเครื่องหมายการคาของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย  ใชระบบจดทะเบียน
(Registration System) โดยไดกําหนดใหผูที่ประสงคจะขอรับความคุมครองสิทธิในเครื่องหมาย
การคาของตน  จะตองนําเครื่องหมายการคานั้นไปจดทะเบียนเสียกอนจึงจะไดรับความคุมครองโดย
สมบูรณตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศไทยผูที่ใชเครื่องหมายการคาโดยสุจริตมากอน           
ก็อาจรองขอตอศาลเพื่อเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการคาได อาจกลาวไดวาระบบ                        
การกอต้ังสิทธิในเครื่องหมายการคาของประเทศไทย เปนระบบผสมระหวางหลักจดทะเบียน                     
กอนมีสิทธิกอน กับ หลักใชกอนมีสิทธิกอน  อนึ่ง ขอบเขตของความคุมครองจํากัดเฉพาะในประเทศ            

                                                  
1สมศักดิ์  พณิชยกุล, “ผลกระทบตอกฎหมายเครื่องหมายการคาของไทยในกรณีเขาเปนภาคีสมาชิกขอตกลง

มาดริดหรือพิธีสารมาดริด” , หนา 1. 
2 กรมทรัพยสินทางปญญา, “การคุมครองทรัพยสินทางปญหาไทยในตางประเทศ”., 10/6/2004. 
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ที่จดทะเบียนไวเทานั้น ไมครอบคลุมไปยังประเทศอื่นๆ ดวย จึงกอใหเกิดปญหาและความยุงยาก         
ตอผูประกอบธุรกิจที่จะตองไปจดทะเบียนขอรับความคุมครองในประเทศตางๆ  ซึ่งแตละประเทศจะมี
กฎระเบียบในการจดทะเบียนที่ไมเหมือนกัน  ใชภาษาแตกตางกัน  อีกทั้งจะตองดําเนินการตาม
กระบวนการทางกฎหมายของแตละประเทศอีกดวย  และประการสําคัญจะตองเสียคาใชจายใน                    
การจดทะเบียนที่สูงมาก จึงทําใหผูประกอบธุรกิจดังกลาวละเลยที่จะดําเนินการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา กอใหเกิดความเสียหายและเกิดปญหาดังกลาวขางตน กลาวคือ การยื่นขอ                     
จดทะเบียนในตางประเทศ  มีขั้นตอนที่ซับซอน คาใชจายสูง และบางประเทศมีขอกําหนดใหผูอ่ืนขอ
จดทะเบียนตองเปนผูมีภูมิลําเนาอยูในประเทศนั้นๆ หรือตองมีสัญชาติของประเทศนั้นๆ จึงจะขอยื่น
จดทะเบียนเองได มิฉะนั้นตองดําเนินการผานตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการคา3 

การเขารวมเปนภาคีสมาชิกระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ
ตามระบบมาดริด เปนหนทางหนึ่งที่อาจจะแกไขปญหาดังกลาวได โดยจะทําใหการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาในประเทศภาคีสมาชิกขอตกลงมาดริด ซึ่งปจจุบันมีสมาชิกอยู 56 ประเทศ หรือ             
พิธีสารมาดริด ซึ่งปจจุบันมีสมาชิกอยู 67 ประเทศ (นับถึง 22 กันยายน พ.ศ.2548) สามารถ
ดําเนินการไดโดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัดทั้งเวลา และคาใชจายในการจดทะเบียนอันจะเปน         
การแกไขปญหาที่เกิดข้ึนตอผูประกอบธุรกิจการคา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสงออกไทยซึ่งกําลังประสบ
ปญหาอยูในปจจุบันได 
 
  1.2  วัตถปุระสงคของการวิจัย 

 
1)  เพื่อศึกษาวิเคราะห  ถึงระบบ รูปแบบ  และขอดีขอเสียของระบบการจดทะเบียน

เครื่องหมายการคาระหวางประเทศตามขอตกลงของมาดริด และพิธีสารมาดริด  
  2)  เพื่อกําหนดมาตรการในการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการเขาเปน
ภาคีพิธีสารมาดริด 
  3) เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใน
ตางประเทศของผูประกอบธุรกิจสงออก  ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย รวมถึงรัฐบาลและ
บุคลากรของรัฐ 
 
 
   
 
                                                  

3กรมทรัพยสินทางปญญา, “การคุมครองทรัพยสินทางปญหาไทยในตางประเทศ”, 10/6/2004. 
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  1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

  
 การศึกษานี้ จะศึกษาคนควาและวิเคราะหดังนี้ 

  1)  หลักการและเหตุผล ของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง   
ประเทศตามระบบมาดริด รวมทั้งวิธีการในการดําเนินการตามระบบมาดริดในรายละเอียด                        
ทุกขั้นตอน ทั้งในขอกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติในการดําเนินการ         
ตั้งแตยื่นคําขอจดทะเบียน  จนถึงขั้น รับจดทะเบียน  และการประสานงานในแตละขั้นตอน           
เปรียบเทียบ กับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  

2)  ขอดีขอเสียจากการเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด  
   3)  เสนอแนะมาตรการในการเตรียมความพรอม ในการเขาเปนภาคีสมาชิก                        
พิธีสารมาดริด ทั้งในแงภาครัฐและภาคเอกชน 
 
  1.4  สมมติฐานของการวิจัย 

 
การเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริดจะเปนประโยชนแกประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง                       

การแกไขปญหาการละเมิดเครื่องหมายการคาของไทยในตางประเทศ  แตหากไมมีการกําหนดมาตรการ               
ทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอม  อาจทําใหประเทศไทยเสียประโยชน  ดังนั้นควรมีการ                     
กําหนดมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมกอนการเขาเปนภาคีขอตกลงดังกลาวดวย 
 
  1.5  วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษานี้จะเปนการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) จาก                 

ตัวบทกฎหมาย สนธิสัญญา และพิธีสารระหวางประเทศ กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของของ                
ทั้ งประเทศไทยและตางประเทศ  รายงานการศึกษา  เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา                        
ทางวิชาการ บทความ บทวิจารณ พรอมทั้งขอคิดเห็นจากการสัมภาษณบุคคลในวงการตางๆ                    
ที่เกี่ยวของ  
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  1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
1) เขาใจถึงระบบ รูปแบบ และขอดีขอเสียของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย

การคาระหวางประเทศตามพิธีสารมาดริด 
  2) เพื่อกําหนดมาตรการในการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการเขาเปนภาคี
พิธีสารมาดริด 
  3) เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                
ในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจสงออก ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย รวมถึงรัฐบาลและ
บคุลากรของรัฐ 
  4)  เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาคนควาตอไป  
 



บทที่  2 
 

ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศไทย 
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 

และความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 
 

2.1 แนวความคิดและความเปนมาของกฎหมายเครื่องหมายการคาของ        
ประเทศไทย 

 
จากการที่เจาของสินคาไทย เร่ิมใชตราหรือเครื่องหมายเพื่อแสดงถึงแหลงที่มา                

หรือแสดงถึงความเปนเจาของในสินคาของตน สงผลใหเครื่องหมายที่ใชกับสินคานั้นมีมูลคา
เพราะเครื่องหมายนั้นทําใหคนทั่วไปหรือผูบริโภคจดจําไดวาสินคานั้นมีคุณภาพดีหรือไม อยางไร               
เมื่อผูบริโภคจดจําไดวาเครื่องหมายนั้นใชกับสินคาประเภทใด ยอมทําใหสินคานั้นขายได                    
ในทองตลาด  บางครั้งมีผูฉวยโอกาสนําเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับของบุคคลอ่ืน             
ไปใชแอบอางกับสินคาของตน  กอใหเกิดความเสียหายกับเจาของเครื่องหมายการคาที่แทจริง               
ทั้งในแงชื่อเสียงและในแงเศรษฐกิจ ดวยเหตุนี้ จึงมีความจําเปนที่จะตองมีกฎหมายเขามาควบคุม
ในเร่ืองเครื่องหมายการคา  กฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวของกับเครื่องหมายการคา คือ กฎหมาย
ลักษณะอาญา ร.ศ.127 บัญญัติความผิดฐานปลอมและเลียนเครื่องหมายการคาเอาไว ตอมาในป 
พ.ศ. 2453 ไดมีการจัดตั้งหอทะเบียนเครื่องหมายการคาขึ้น เพื่อทําหนาที่ในการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา1 ภายหลัง มีเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนมากขึ้น จึงมีความ
จําเปนตองปรับปรุง ใหการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนระเบียบแบบแผนมากขึ้น               
โดยไดมีการจัดตั้งกรมทะเบียนการคาขึ้นในป พ.ศ.2466 ใหมีหนาที่ในการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาแทนหอทะเบียนเครื่องหมายการคา2   

กฎหมายเฉพาะที่ ใหความคุมครอง เครื่ องหมายการคาฉบับแรกของ               
ประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติลักษณเครื่องหมายแลยี่หอการคาขาย พ.ศ.2457 (Law on               
Trade Marks and Trade Names B.E.2457) หลังจากกฎหมายฉบับนี้ไดบังคับใชมาเปน
ระยะเวลาเกือบ 20 ป  ไดมีการประกาศให พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2474 มีผล

                                                  
  1 โกวิท สมไวย,“ยอหลักกฎหมายเครื่องหมายการคา”,(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม,2535) , 
หนา 54 . 

  2 เรียบเรียงจาก ธัชชัย ศุภผลศิริ ,“คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา ”,(กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพนิติธรรม,2536) ,หนา 2.  
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บังคับใชแทน  เมื่ อยุคสมัยเปลี่ ยนไป  การติดตอคาขายทั้ งภายในและนอกประเทศมี                 
ความเจริญกาวหนา บทบัญญัติตางที่บังคับใชอยูจึงลาสมัย ไมตอบสนองตอสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนไป อีกทั้ง ไมสามารถคุมครองสิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาไดเพียงพอ จงึไดมี
การประกาศใชพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาบังคับใชแทนพระราชบัญญัติ               
ฉบับเดิม โดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ.2534 ไดขยายความคุมครองไปถึง
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวมดวย นอกจากนี้ ยังกําหนดวา กรณีที่
เจาของเครื่องหมายการคาจะอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิในเครื่องหมายการคาของตน จะตอง             
ทําการจดทะเบียนดวย ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชนแหงสาธารณะ อีกทั้ง ยังไดมีการจัดตั้งกรมทรัพยสิน
ทางปญญาขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบในเรื่องทรัพยสินทางปญญาโดยเฉพาะ 3     

ตอมา ในป 2536 ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) 
ซึ่ งความตกลงในการกอ ต้ังองคการการคาโลก  มีความตกลงวาดวยสิทธิ ในทรัพย สิน                         
ทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights,Including Trade in Counterfeit Goods) หรือ ความตกลงทริปส (TRIPs) เปนความตกลง
ขางเคียง (Side Agreement)4 ทําใหประเทศไทยตองแกไขปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับ  
ความตกลงทริปส โดยการตราพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ขึ้นมา ซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติมไปจาก
กฎหมายเกาหลายประการ เชน กําหนดหลักเกณฑในเรื่องสิทธิแตเพียงผูเดียว(Exclusive Rights)  
ในการใชเคร่ืองหมายการคาของเจาของเครื่องหมายการคา, กําหนดหลักเกณฑในเรื่องของ               
การไดมาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการคา ซึ่งอาจไดมาจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา หรือ 
ไดมาจากการใชเครื่องหมายการคาโดยสุจริตมากอน, กําหนดหลักเกณฑในการเพิกถอนทะเบียน
เครื่องหมายการคา, เพิ่มเติมอํานาจของนายทะเบียนในสวนของการพิจารณาคําคัดคาน เปนตน  
จากการที่ประเทศไทยปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย  สงผลใหมาตรฐานเรื่องการคุมครองสิทธิใน
เครื่องหมายการคาเปนที่ยอมรับในระดับสากล  อันจะเปนการสงเสริมการคาระหวางประเทศ               
ไปในตัวดวย  

แมวา ประเทศไทยจะมิไดเขาเปนภาคีสมาชิกในอนุสัญญากรุงปารีสวาดวยการ
คุมครองทรัพยสินอุตสาหกรรม ค.ศ.1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial 
                                                  
  3 เรียบเรียงจาก ธัชชัย ศุภผลศิริ ,“ระบบทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย”,(กรุงเทพฯ : กรม
ทรัพยสินทางปญญา ,2544),หนา 72.  

  4  อรพรรณ พนัสพัฒนา, “ประเด็นใหม เรื่อง สิทธิในทรัพยสินทางปญญาภายใตความตกลงเขตการคา
เสรีของประเทศสหรัฐอเมริกา”,หนา 7. 
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Property 1967) ซึ่งมีขอกําหนดเกี่ยวกับการคุมครองเครื่องหมายการคาอยูดวย แตบทบัญญัติใน 
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การคา  (ฉบับที่  2) พ .ศ .2543 ก็มีความสอดคลองกับขอกําหนดในอนุ สัญญาดังกลาว                        
หลายประการ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่ผูรางกฎหมายเห็นวา ขอกําหนดในอนุสัญญา            
กรุงปารีสสามารถที่จะนํามาประยุกตใชกับประเทศไทยไดอยางเหมาะสม 5  
      

2.2         การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา     
พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2543 

   
  2.2.1 ประเภทของเครื่องหมายที่ไดรับความคุมครอง  

       
1)  เครื่องหมายการคา  (Trademark) คือ เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเปนที่หมาย

หรือเกี่ยวของกับสินคา เพื่อแสดงวาสินคาที่ใชเครื่องหมายของเจาของเครื่องหมายการคานั้น                 
แตกตางกับสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น (มาตรา 4 วรรคสอง) โดยเครื่องหมาย          
ในที่นี้ อาจจะเปน ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ชื่อ คํา ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข 
ลายมือชื่อ กลุมของสี รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหลานี้อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน (มาตรา 4 วรรคหนึ่ง ) มาตรา4 นี้ มีที่มาจากความตกลงทริปส  ซึ่งไดใหคําจํากัดความของ
เครื่องหมายการคาไว  เพื่อสรางความชัดเจน เพราะหากขอบเขตของคําวาเครื่องหมายการคา                 
แตกตางกันแลว ยอมสงผลตอขอบเขตของการใหความคุมครองสิทธิไปดวย6    
  เครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงนั้น มีมูลคาในทางการคามหาศาล เพราะ             
การที่ผูบริโภคจะเลือกซื้อสินคาหรือบริการใดนั้น เครื่องหมายการคายอมเปนองคประกอบสําคัญ                
ในการตัดสินใจ  ตัวอยางเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงของไทยและตางประเทศ เชน เครื่องหมาย
การคาของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตรามามา เครื่องหมายการคาของขนมปงฟารมเฮาส  เครื่องหมาย
การคาของเครื่องแตงกาย NIKE  เครื่องหมายการคาของนาฬิกา ROLEX  เครื่องหมายการคา                
ของกระเปา LOUIS VUITTON เปนตน   

                                                  
  5 เรียบเรียงจาก ธัชชัย ศุภผลศิริ ,“ระบบทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย”,(กรุงเทพฯ : กรม
ทรัพยสินทางปญญา,2544),หนา 73.  

  6 จักรกฤษณ ควรพจน , “กฎหมายระหวางประเทศวาดวยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการคา”,  
(กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพนิติธรรม, พิมพครั้งที่ 3,2545), หนา 266. 
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    2)  เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเปน                
ที่หมาย หรือเกี่ยวของกับบริการ เพื่อแสดงวาบริการที่ใชเครื่องหมายของเจาของเครื่องหมาย
บริการนั้นแตกตางกับบริการที่ใชเครื่องหมายบริการของบุคคลอ่ืน (มาตรา 4 วรรคสาม)                      
เชน เครื่องหมายบริการที่ใชกับธุรกจิบริการขนสงทางอากาศของสายการบินไทย เปนตน  
 
   3) เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจาของ
เครื่องหมายรับรองใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือเกี่ยวของกับสินคาหรือบริการของบุคคลอื่น                
เพื่อเปนการรับรองเกี่ยวกับแหลงกําเนิด สวนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใด                
ของสินคานั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น
(มาตรา 4 วรรคสี่ ) กลาวคือ เครื่องหมายรับรองถูกใชในการแสดงวาสินคาหรือบริการนั้น                  
มีมาตรฐานตามที่กําหนดไว เชน เครื่องหมายเชลลชวนชิมและ เครื่องหมายแมชอยนางรํา                
ถูกใชรับรองวาอาหารนั้นมีรสชาติอรอย เปนตน  ทั้งนี้ เจาของเครื่องหมายรับรองที่ไดรับการ                   
จดทะเบียน  จะนําเครื่องหมายดังกลาวมารับรองสินคาหรือบริการของตนเองไมได เพื่อปองกัน
อคติในการรับรอง 7 เพราะหากปลอยใหเจาของเครื่องหมาย  รับรองในสินคาหรือบริการของตนเอง
ที่ไมไดมาตรฐาน ยอมกอใหเกิดผลเสียตอผูบริโภคเปนอยางยิ่ง  และเจาของเครื่องหมายจะ
อนุญาตใหบุคคลอื่นเปนผูรับรองโดยใชเครื่องหมายดังกลาวไมได  จะเห็นไดวา การใชเครื่องหมาย
รับรองนั้น จะตองอาศัยคุณสมบัติเฉพาะตัว  แตกตางจากเครื่องหมายการคาที่สามารถอนุญาตให
บุคคลอื่นใชสิทธิได 
 
  4)  เครื่องหมายรวม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมาย
บริการ ที่ใชหรือจะใชโดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุมเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ 
สหภาพ สมาพันธ กลุมบุคคลหรือองคกรอ่ืนใดของรัฐหรือเอกชน (มาตรา 4 วรรคหา) ทั้งนี้  
เจ าของเครื่ องหมายรวม  ไมสามารถอนุญาตใหบุคคลอื่นที่ ไม ไดอยู ใน เครือ เดียวกัน                        
ใชเคร่ืองหมายดังกลาวได โดยเครื่องหมายรวมอาจจะเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมาย
บริการก็ได เชน เครื่องหมายรวมที่ใชในกลุมบริษัทในเครือปูนซีเมนตไทย เปนตน 
  ผูที่ประสงคจะขอรับความคุมครองเครื่องหมายของตน ไมวาจะเปนเครื่องหมาย
การคา, เคร่ืองหมายบริการ, เคร่ืองหมายรับรอง, หรือเครื่องหมายรวม ควรนําเครื่องหมายนั้นไป              

                                                  
 7 วัส ติงสมิตร,“คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา”, (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพนิติธรรม, 
2545),หนา 172. 
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จดทะเบียนที่กรมทรัพยสินทางปญญากอน  เพื่อใชเปนหลักฐานแสดงสิทธิในการพิสูจนความเปน
เจาของในเครื่องหมาย และหวงกันไมใหบุคคลอื่นแอบอางนําเครื่องหมายไปใชโดยมิชอบดวย
กฎหมาย  โดยขอบเขตของการคุมครองสิทธิในเครื่องหมายที่ไดรับการจดทะเบียนนั้น จะถือ            
หลักดินแดน (Territorial Principal) กลาวคือ จะจํากัดเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น หากเกิด              
การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาไทยในตางประเทศ เจาของเครื่องหมายยอมไมอาจฟองรอง
หรือบังคับใชสิทธิได ดังนั้น หากเจาของเครื่องหมายการคาไทย ประสงคที่จะใหเครื่องหมายการคา
ของตนไดรับความคุมครองในตางประเทศ จะตองดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาในประเทศที่ตนประสงคจะใหเครื่องหมายการคานั้นไดรับความคุมครองเปนรายประเทศไป  
     
    2.2.2 เงื่อนไขและขั้นตอนการจดทะเบียน 
   
  เครื่องหมายการคาที่สามารถขอรับการจดทะเบียน  ตองประกอบไปดวยลักษณะ 
3 ประการ ดังตอไปนี้ 
       1) เครื่องหมายการคานั้นจะตองมีลักษณะบงเฉพาะ (Distinctiveness) (มาตรา 
6,7) อาจจะเปนกรณีที่มีลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness) คือ มีลักษณะ
จากตัวเครื่องหมายการคา ที่จะทําใหผูบริโภคทราบวา สินคาที่ใชเคร่ืองหมายการคานั้นแตกตาง
ไปจากสินคาอื่นๆ หรือ กรณีที่มีลักษณะบงเฉพาะที่ไดจากการใชเครื่องหมายการคาจนแพรหลาย 
(Acquired Distinctiveness) คือ เจาของเครื่องหมายการคา ไดใชเครื่องหมายนั้น มาเปนระยะ
เวลานานพอสมควรจนเกิดความแพรหลายและสรางความคุน เคยแกผูบ ริ โภค  ท้ั งนี้                  
กรมทรัพยสินทางปญญากําหนดวาตองใชมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป 8                  
  2) ไมมีลักษณะตองหามมิใหรับจดทะเบียน (มาตรา 8) เชน ไมเปนเครื่องหมาย                  
ที่ขัดตอความสงบเรียบรอย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือรัฐประศาสโนบาย ,                         
ไมเปนเครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป หรือ คลายกับเครื่องหมาย
ดังกลาว จนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดในความเปนเจาของหรือแหลงกําเนิดของสินคา  
ไมวาจะไดจดทะเบียนไวแลวหรือไมก็ตาม เปนตน 
 3) ไมเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนไวแลวของบุคคลอ่ืน 
(มาตรา 13) กลาวคือ กรณีที่เครื่องหมายการคานั้น เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคา             
ของผูอ่ืนซึ่งไดรับการจดทะเบียนไวแลว และไดจดทะเบียนสําหรับสินคาเดียวกันหรือ สินคา               

                                                  
 8 กรมทรัพยสินทางปญญา,“คูมือจดทะเบียนเครื่องหมายการคา”,2535 , หนา 12. 
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ตางจําพวกกันแตเปนสินคาในประเภทเดียวกัน โดยความเหมือนหรือคลายนั้นอาจทําให 
ประชาชนสับสนหลงผิด ในความเปนเจาของ หรือ ในแหลงกําเนิดสินคา เครื่องหมายการคานั้น
อาจถูกปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
 
   ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา มีดังนี้  
   
  1)  ผูมีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียน อาจจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได 
(มาตรา 10) และไมวาจะเปนคนไทยหรือชาวตางชาติ ตางก็มีสิทธิในการยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาในประเทศไทยได จะเห็นวา เครื่องหมายการคายิ่งมีชื่อเสียงแพรหลาย                
มากเทาใด  ก็ยิ่งมีมูลคามากตามไปดวย การจดทะเบียนและการคุมครองสิทธิในเครื่องหมาย
การคาจึงมีความสําคัญมาก เจาของเครื่องหมายการคาจึงจําเปนตองอาศัยที่ปรึกษากฎหมาย 
หรือทนายความที่มีความรูความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ มาเปนตัวแทนในการดูแลสิทธิเกี่ยวกับ
เครื่องหมายการคาของตน โดยทั่วไป ตัวแทนเครื่องหมายการคามักจะเปนตัวแทนเจาของ
เครื่องหมายการคาที่ไมมีสํานักงานหรือสถานที่ติดตออยูในประเทศไทย9 เนื่องจากพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการคา กําหนดใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนหรือตัวแทน ตองมีสํานักงานหรือสถานที่                
ที่นายทะเบียนสามารถติดตอไดในประเทศไทย (มาตรา 10)  
 
   2)  ในกรณีที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับการคุมครองเครื่องหมายการคา หากคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนไป
ตามที่กําหนดในอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศดังกลาว ใหถือวาคําขอดังกลาวเปน              
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 11 วรรคสอง) บทบัญญัตินี้  
แสดงใหเห็นวา มีการยอมรับการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในตางประเทศ                     
และ หากประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริดวาดวยการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ  ยอมถือไดวาบทบัญญัติขางตน  เปนบทบัญญัติที่รองรับการเขาเปนภาคี
สมาชิกในพิธีสารดังกลาว 10 

                                                  
   9 เรียบเรียงจาก โกวิท สมไวย,“ยอหลักกฎหมายเครื่องหมายการคา”, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
นิติธรรม  ,2535) ,หนา 58.       

  10  เรียบเรียงจาก ธัชชัย ศุภผลศิริ,“ระบบทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย”,(กรุงเทพฯ : กรม
ทรัพยสินทางปญญา,2544),หนา 91.  
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  3)  การกรอกขอความในคําขอจดทะเบียน ใหกรอกขอความเปนภาษาไทย             
อยางครบถวน และ ตองพรรณนาถึงลักษณะของเครื่องหมายการคาใหชัดเจน โดยในคําขอ                 
จดทะเบียนเครื่องหมายการคา จะตองระบุรายการสินคาและหรือบริการที่ประสงคจะไดรับความ
คุมครองไว  ทั้งนี้ คําขอจดทะเบียนฉบับหนึ่ง จะขอจดทะเบียนสําหรับสินคาตางจําพวกไมได 
(มาตรา 9) กรณีคําขอจดทะเบียน 1 คําขอ แตขอจดทะเบียนสําหรับสินคาทุกรายการในจําพวก
เดียวกันสามารถกระทําได แตตองระบุรายการ สินคาหรือบริการทุกรายการและ เสียคาธรรมเนียม
คําขอในการจดทะเบียน สินคาหรือบริการรายการละ 500 บาท และคาธรรมเนียมการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา รายการละ 300 บาท11 อนึ่ง ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 11 เร่ืองการ
กําหนดจําพวกสินคาและบริการ มีผลนับแตวันที่ 1 มิถุนายน 2546 ไดแบงจําพวกสินคาออกเปน 
34 จําพวก และแบงจําพวกบริการ ออกเปน 11 จําพวก 
 
  4) หากคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคามีลักษณะที่ไมอาจรับจดทะเบียนได          
ไมวาจะเพราะเหตุที่เครื่องหมายนั้น ไมมีลักษณะบงเฉพาะ, มีลักษณะตองหามตามกฎหมาย, 
เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายของผูอ่ืน นายทะเบียนอาจปฏิเสธคําขอจดทะเบียนและมีหนังสือ 
แจ งให ไปยั งผู ขอจดทะเบียนเพื่ อใหทํ าการอุทธรณคํ าสั่ งดั งกล าวตอคณะกรรมการ                       
เครื่องหมายการคา (มาตรา 16 และ 18) อนึ่ง ระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบวาเครื่องหมาย
การคานั้น เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาของผูอ่ืนหรือไม กรมทรัพยสินทางปญญาจะใช
เวลาในการตรวจสอบประมาณ 3 เดือน ตอหนึ่งคําขอ  
 
   5) ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายใด          
นายทะเบียนจะประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนนั้น (มาตรา 29) บุคคลใดเห็นวา 
   -  ตนมีสิทธิดีกวาผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น หรือ  
   -  เห็นวาเครื่องหมายการคานั้นไมมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตาม
มาตรา 6 หรือ  
   -  การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น ไมถูกตองตามกฎหมาย 
   บุคคลนั้นจะยื่นคําคัดคานตอนายทะเบียนตามก็ได  แตตองยื่นภายในเกาสิบ
วันนับแตวันประกาศโฆษณา (มาตรา 29) พรอมทั้งแสดงเหตุแหงการคัดคาน ในกรณีที่ไมมี               

                                                  
 11 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 
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การคัดคาน หรือ มีการคัดคาน แตไดมีคําวินิจฉัย,คําพิพากษาใหยกคําคัดคาน ใหผูยื่นคําขอ                   
จดทะเบียน ไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นได 
        อนึ่ง ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา หรือผูคัดคานมีสิทธิอุทธรณ             
คําวินิจฉัยของนายทะเบียน  ตอคณะกรรมการเครื่องหมายการคาภายใน 90 วัน นับแตไดรับ            
หนังสือวินิจฉัยของนายทะเบียน (มาตรา 37) โดยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาจะตองแจง                    
คําวินิจฉัยใหแกผูยื่นคําขอจดทะเบียนและผูคัดคานทราบโดยเร็ว หากคูกรณีไมพอใจในคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ อาจดําเนินการอุทธรณตอศาลไดภายใน 90 วัน นับแตไดรับหนังสือแจง                  
คําวินิจฉัย (มาตรา 38) ในกรณีที่ ผูยื่นคําขอจดทะเบียน หรือ ผูคัดคานมิไดมีการอุทธรณ                  
คําวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือมิไดมีการอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ภายใน
กําหนดเวลาที่ระบุไว ใหถือวาคําวินิจฉัยเปนที่สุด (มาตรา 39)12  
  
  2.2.3 ผลของการจดทะเบียน 
     
   เมื่อเครื่องหมายการคาไดรับการจดทะเบียนแลวใหถือวา วันที่ยื่นคําขอ               
จดทะเบียน  เปนวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น (มาตรา 42) โดยเจาของเครื่องหมาย
การคามีสิทธิในเครื่องหมายการคา ดังนี้ 
    -  มีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะใชเครื่องหมายการคานั้น สําหรับสินคาที่ได               
จดทะเบียนไว (Exclusive Rights) (มาตรา 44) 
    -  ฟองคดีเพื่อปองกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนไว 
หรือ เรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิ (มาตรา 46) 
                              -  ฟองคดีอาญาสําหรับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย
การคา 
   

2.2.4 สิทธิในการนับวันยื่นคําขอจดทะเบียนยอนหลัง (Priority Right) 
 
หลักสิทธิในการนับวันยื่นคําขอจดทะเบียนยอนหลัง  เปนหลักสากลที่มี                  

การกํ าหนดไว ในอนุ สัญญากรุ งปา รีสว า ด วยการคุ มค รองท รั พย สิ น อุตสาหกร รม                        
(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)  โดยใหสิทธิแกบุคคลที่ยื่นคําขอ
                                                  
  12 เรียบเรียงจาก ธัชชัย ศุภผลศิริ ,“ระบบทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย”,(กรุงเทพฯ : กรม
ทรัพยสินทางปญญา,2544),หนา 93.  
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จดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศภาคีอนุสัญญาดังกลาว แลวตอมา ไดยื่นคําขอ                    
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศภาคีอ่ืนใด ภายใน 6 เดือน นับแตวันยื่นคําขอ                       
จดทะเบียนครั้งแรก บุคคลนั้นมีสิทธิขอถือเอาวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนในครั้งแรก เปนวันท่ีได           
ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในครั้งหลัง 13 ทั้งนี้ มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2543 ไดกําหนดหลักกฎหมายในเรื่องนี้ไวดวยวา บุคคลใดไดยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาไวนอกราชอาณาจักร  ถาไดทําการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา    
ในประเทศไทยภายใน  6 เดือน นับแตวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไว                     
นอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก  บุคคลนั้นมีสิทธิขอใหถือวาวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาไวนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก เปนวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนใน              
ประเทศไทย ทั้งนี้ บุคคลนั้นจะตองมีคุณสมบัติอยางหนี่งอยางใด ดังนี้ 

 1)  มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลซึ่งมีสํานักงานใหญอยูในประเทศไทย 
   2)  มีสัญชาติของประเทศภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ 
วาดวยการคุมครองเครื่องหมายการคาซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 
   3)  มีสัญชาติของประเทศซึ่งใหสิทธิอยางเดียวกันแกผูมีสัญชาติไทยหรือ 
แกนิติบุคคลซึ่งมีสํานักงานใหญอยูในประเทศไทย 
   4)  มีภูมิลําเนาหรือสถานประกอบอุตสาหกรรม หรือ พาณิชยกรรมที่แทจริง              
อยูในประเทศไทยหรือในประเทศภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศวาดวย                 
การคุมครองเครื่องหมายการคาซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 
  หากการยื่นคําขอจดทะเบียนครั้ งแรกในตางประเทศ  ถูกสํานักทะเบียน
เครื่องหมายการคาปฏิเสธการจดทะเบียนหรือถูกผูยื่นคําขอจดทะเบียนเพิกถอนหรือละทิ้งคําขอ  
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนไมสามารถขอใชสิทธินับวันยื่นคําขอจดทะเบียนยอนหลังในประเทศไทยได   

 
2.2.5 อายุการคุมครอง 

        
   ทะเบียนเครื่องหมายการคามีอายุความคุมครอง10 ป นับแตวันที่ไดรับการ          
จดทะเบียน และ เจาของเครื่องหมายการคาสามารถตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคาได ภายใน
เกาสิบวันกอนวันสิ้นอายุ (มาตรา 54) ทั้งนี้ ตราบใดที่เจาของเครื่องหมายการคาไดใชเครื่องหมาย

                                                  
 13 นางสาววิลารัตน  โอสถาวรนันท, “มาตรฐานการคุมครองการคา”,หนา 3.   
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การคานั้น กับสินคาหรือบริการที่จําหนายในทองตลาด เจาของเครื่องหมายการคายอมสามารถ                
ตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคาไดตลอดระยะเวลา ที่ตนประสงคจะไดรับความคุมครอง                   
ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดในความตกลงทริปส 14  
   
  2.2.6 สิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน 

 
เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนจะมีสิทธิ ดังนี้  
1)  มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในอันที่จะใชเครื่องหมายการคานั้น สําหรับสินคาที่              

ไดจดทะเบียนไว (Exclusive Rights) เวนแต  
      - กรณีที่ ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาหลายราย ตางก็ใช

เครื่องหมายการคานั้นโดยสุจริต และไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนหรือคลายกัน
ดังกลาว 15 (มาตรา 27)  

     -  กรณีที่ บุคคลอื่นใชชื่อตัว ชื่อสกุลหรือสํานักงานการคาของตนโดยสุจริต               
(มาตรา 47) ยอมมีสิทธิใชเครื่องหมายการคานั้นดวย 

     - กรณีที่ เจาของเครื่องหมายการคาอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิใน                
เครื่องหมายนั้น (มาตรา 68) ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ ยอมมีสิทธใิชเครื่องหมายการคานั้นเชนกัน 

2) เจาของเครื่องหมายการคามีสิทธิดําเนินคดีแพง  กับผูละเมิดสิทธิใน
เครื่องหมายการคา โดยใหชดใชคาเสียหาย ซึ่งคาเสียหายจะมากนอยเพียงใด ใหนําหลักกฎหมาย
ละเมิดมาบังคับใช โดยอนุโลม16 นอกจากนี้ เจาของเครื่องหมายการคาอาจรองขอตอศาล                         
ใหผูละเมิดถอนสินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้นออกไปจากทองตลาด หรือใหเอาเครื่องหมาย
การคาที่ละเมิดออกไปจากตัวสินคา หรือขอใหศาลสั่งหามมิใหผูละเมิด จดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาเดียวกัน  และในกรณีที่ผูละเมิดไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไวแลว  เจาของ  
เครื่องหมายการคาอาจรองขอตอศาล ใหเพิกถอนการจดทะเบียนดังกลาว   

                                                  
   14 เรียบเรียงจาก จักรกฤษณ ควรพจน , “กฎหมายระหวางประเทศวาดวยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ
เครื่องหมายการคา”,(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, พิมพครั้งที่ 3,2545),หนา 285. 

  15 เรียบเรียงจาก นายสมศักดิ์ พณิชยกุล, “การคุมครองเครื่องหมายการคาของไทย”, สถาปนาครบรอบ 
4 ป  กรมทรัพยสินทางปญญา 3 พ.ค. 2539,หนา 35. 

  16 ธัชชัย ศุภผลศิริ,“ระบบทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย”,(กรุงเทพฯ : กรมทรัพยสินทาง
ปญญา,2544), หนา 79.  
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                        3) เจาของเครื่องหมายการคามีสิทธิดําเนินคดีอาญาสําหรับผูกระทําความผดิตาม 
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (มาตรา 107-116)  
 - กรณี บุคคลใดปลอมเครื่องหมายของบุคคลอื่น ที่ไดจดทะเบียนแลวใน
ประเทศไทย (มาตรา 108)   
 - กรณี บุคคลใดเลียนเครื่องหมายของบุคคลอื่น ที่ไดจดทะเบียนแลวใน
ประเทศไทย เพื่อใหประชาชนหลงเชื่อ (ตามมาตรา 109)   
 - กรณี บุคคลใดนําเขามา ซึ่งสนิคาที่ใชเครื่องหมายการคา เครื่องหมายรับรอง 
หรือเครื่องหมายรวมปลอม ตามมาตรา 108 หรือ จําหนาย เสนอจําหนาย หรือมีไวเพื่อจําหนาย     
ซึ่งสินคาที่ใชเครื่องหมายดังกลาว หรือที่เลียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109 (มาตรา 110 (1) )  
 -  กรณี บุคคลใดใหบริการ หรือเสนอใหบริการ ที่ใชเครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมปลอม ตามมาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109 (มาตรา 110 (2) )  
                      นอกจากนี้  ประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติความผิดอาญาเกี่ยวกับ
เครื่องหมายการคาไวดวย  ดังนี้ 

    -  กรณี ผูใดปลอมเครื่องหมายการคาของผูอ่ืนซึ่งไดจดทะเบียนแลว ไมวาจะ
ไดจดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร ( มาตรา 273)  

    -  กรณี ผูใดเลียนเครื่องหมายการคาของผูอ่ืนซึ่งไดจดทะเบียนแลว ไมวาจะได
จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร เพื่อใหประชาชนหลงเชื่อวาเปนเครื่องหมายการคา               
ของผูอ่ืนนั้น  (มาตรา 274)   

     -  กรณี ผูใดนําเขาในราชอาณาจักร จําหนาย หรือเสนอจําหนาย ซึ่งสินคา          
อันเปนสินคาที่ใช ชื่อ รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใด ๆ ตามมาตรา272 (1) หรือสินคาอันเปน
สินคาที่ใชเครื่องหมายการคาปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการคาของผูอ่ืน ตามมาตรา 273 หรือ                    
มาตรา 274 (มาตรา 275)      

  4)  กรณีที่ เจาของเครื่องหมายการคาจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไว                
โดยไมจํากัดสี เจาของเครื่องหมายนั้น มีสิทธิที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นกับสีทุกสี (มาตรา 45) 
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2.2.7   การโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา (Assignment) (มาตรา 49-51) 
 
 ในเรื่องของการโอนสิทธิในเครื่องหมายการคานั้น ความตกลงทริปส กําหนดวา

ประเทศภาคีสมาชิกสามารถวางหลักเกณฑในเรื่องนี้ไดเอง แตหลักเกณฑดังกลาวจะตอง             
ไมต่ํากวามาตรฐาน ที่ความตกลงทริปสกําหนดไว17 สําหรับการโอนสิทธิตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคาของไทยนั้น  เจาของเครื่องหมายการคามีสิทธิที่จะโอนสิทธิในเครื่องหมาย
การคาของตน และ สิทธิในเครื่องหมายการคาก็สามารถตกทอดทางมรดกได แตการโอนหรือ           
รับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคานั้น  ตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน จึงจะมีผลสมบูรณตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ จะเปนการโอนหรือรับมรดกพรอมกับกิจการที่เกี่ยวกับสินคาที่ไดจดทะเบียนไวแลว
หรือไมก็ได อนึ่ง เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนไวเปนเครื่องหมายชุดนั้น จะโอนหรือรับมรดก           
กันได ก็ตอเมื่อ เปนการโอนหรือรับมรดกกันทั้งชุด  

 
2.2.8 การอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคา (Licensing)(มาตรา 68) 
 
การที่เจาของเครื่องหมายการคา อนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิในเครื่องหมายการคา                     

ของตน กับสินคาที่จดทะเบียนไว เปนสิทธิอยางหนึ่งของเจาของเครื่องหมายการคาในอันที่                 
จะใชสอยหรือจําหนายทรัพยสินทางปญญาของตน  แตกฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องการ
อนุญาตใหใชสิทธิไว เพื่อคุมครองผูบริโภค กลาวคือ ตองมีการควบคุมคุณภาพของสินคาที่ใช
เครื่องหมายการคาที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ ใหมีคุณภาพเทียบเทากับสินคาของเจาของทะเบียน
เครื่องหมายการคา  
  ทั้งนี้ สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคาจะตองทําเปนหนังสือและ           
จดทะเบียนตอนายทะเบียน (มาตรา 68 วรรค2) เหตุผลที่กฎหมายกําหนดไวเชนนี้ ก็เพื่อคุมครอง
ผูบริโภค ไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากการอนุญาตใหใชสิทธิดังกลาว โดยนายทะเบียนสามารถ
ตรวจสอบสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิไดวา  มีขอสัญญาที่ใหความคุมครองผูบริโภคอยางเพียงพอ  
และมีขอสัญญาที่กําหนดให  เจาของเครื่องหมายการคาสามารถควบคุมคุณภาพของสินคา                 
ที่จะใชกับเคร่ืองหมายการคาที่ไดรับการอนุญาตใหใชสิทธิได หากไมเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนดไว นายทะเบียนมีอํานาจปฏิเสธการจดทะเบียน     
   
                                                  
  17 ไชยยศ เหมะรัชตะ,“ลักษณะของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา”,(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ         
นิติธรรม, พิมพครั้งที่ 4),หนา 308. 
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  2.2.9 การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามความตกลงระหวาง
ประเทศ 
       
  กรณีที่ เปนการขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการคาตามอนุ สัญญา  หรือ                 
ความตกลงระหวางประเทศ  เกี่ยวกับการคุมครองเครื่องหมายการคาที่ประเทศไทยเปน                    
ภาคีสมาชิก ใหคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนไปตามที่กําหนดไวในอนุสัญญาหรือ 
ความตกลงระหวางประเทศนั้นๆ (มาตรา 11 วรรคสอง) ในสวนนี้จะเปนประโยชน โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในการรองรับ กรณีที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด  
 
 
  2.2.10 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน  
   
  เจาของเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลว อาจขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ            
จดทะเบียนไดในเรื่องตอไปนี้ (มาตรา 52) 
  -  ยกเลิกรายการสินคาบางอยางที่ไดจดทะเบียนไวแลว  
  -  ชื่อ สัญชาติ ที่อยู และอาชีพ ของเจาของเครื่องหมายการคานั้นและของตัวแทน
จดทะเบยีนเครื่องหมายการคา (ถามี) 
  -  สํานักงาน หรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดตอได 
  - รายการที่กําหนดในกฎกระทรวง ไดแก ยกเลิก หรือตั้ง หรือเปลี่ยนตัวแทน และ
สัญชาติ ที่อยู และอาชีพของผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา 
   กรณีที่เจาของทะเบียนเครื่องหมายการคา  ตองการแกไขเปลี่ยนแปลงในสวนที่
เปนสาระสําคัญของเครื่องหมายการคา หรือตองการเพิ่มเติมรายการสินคาในจําพวกเดียวกัน 
จะตองยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใหมเลย  18 
 
 
 
 
   

                                                  
  18 เรียบเรียงจาก สมศักดิ์ พณิชยกุล ,“ผลกระทบตอกฎหมายเครื่องหมายการคาของไทยในกรณีเขา
เปนภาคีสมาชิก  ขอตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด” ,2544.  
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  2.2.11 การเพิกถอนเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน 
   

เครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนอาจถูกเพิกถอนไดโดย 4 กรณี ไดแก  
  1)  กรณีการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการคาเกิด จากการกระทําของเจาของ
เครื่องหมายการคาเอง  ซึ่งอาจเปนกรณีที่ไมไดยื่นคําขอตออายุการคุมครองภายในกําหนดเวลา 
หรือ กรณีที่เจาของเครื่องหมายการคา รองขอตอนายทะเบียนใหมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาของตนเอง (มาตรา 57) 

2)  การเพิกถอนโดยนายทะเบียน  
-  กรณี ผูยื่นคําขอตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา ไมปฏิบัติตามคําสั่งของ               

นายทะเบียนภายในเวลาที่กําหนด (มาตรา 55 วรรค 2) 
  -  กรณี  เจาของเครื่องหมายการคาไมปฏิบัติตามคํา ส่ัง  หรือขอจํากัดท่ี                    
นายทะเบียนกําหนดไว เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น (มาตรา 58) 
  -  กรณี เจาของเครื่องหมายการคาหรือตัวแทน เลิกตั้งสํานักงานหรือสถานที่                    
ที่จดทะเบียนไวในประเทศไทย (มาตรา 59 วรรค 1) 

3)  การเพิกถอนเครื่องหมายการคาโดยคณะกรรมการเครื่องหมายการคา                            
 -  กรณีที่ เครื่องหมายการคานั้น ขาดลักษณะบงเฉพาะ หรือ มีลักษณะตองหาม 

หรือ เหมือนกับเครื่องหมายการคาของผูอ่ืน ที่ใชกับสินคาในจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวก              
ในลักษณะคลายคลึงกัน หรือ เหมือนคลายกับเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลวของผูอ่ืนจน 
ทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดในแหลงกําเนิดสินคา (มาตรา 61) 
  -  กรณีที่ เครื่องหมายการคานั้นขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี               
หรือขัดตอรัฐประศาสโนบาย (มาตรา 62) 
  -  กรณีที่ เจาของเครื่องหมายการคา มีเจตนาไมสุจริตในการใชเครื่องหมาย
การคา (Bona Fide Intent to Use) สําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว และในความเปนจริงก็ไมเคย
มีการใชเคร่ืองหมายการคานั้นเลย เวนแต เจาของเครื่องหมายการคาจะพิสูจนถึง เหตุแหงการ                       
ไมใชเครื่องหมายการคานั้น วามีสาเหตุมาจากพฤติการณพิเศษในทางการคา มิไดจงใจที่จะไมใช
เครื่องหมายการคาดังกลาวแตอยางใด (มาตรา 63)19 
 

                                                  
19 ธัชชัย ศุภผลศิริ ,“ระบบทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย”,(กรุงเทพฯ : กรมทรัพยสินทาง   

ปญญา,2544), หนา 97-99.  
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4) การเพิกถอนเครื่องหมายการคาโดยศาล  
-  กรณีที่ ในวงการคาหรือในสายตาของสาธารณชน เห็นวา เคร่ืองหมายการคา

นั้น ไดกลายเปนสิ่งที่ใชกันสามัญในการคาขายสําหรับสินคาบางประเภท (มาตรา 66) กลาวคือ 
ไมมีลักษณะที่ทําใหสาธารณชน แยกแยะถึงความแตกตางไดอีกตอไปนั่นเอง  
  -  กรณีที่ ผูมีสวนไดเสียเห็นวา ตนมสีิทธิในเครื่องหมายการคานั้นดีกวา ผูซึง่ไดรับ 
จดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคานั้น อาจรองขอตอศาลใหเพิกถอนทะเบียน ภายใน 5 ป    
นับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่งใหจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
   
  2.2.12 คาธรรมเนียม 
   
  กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) ไดกําหนดคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการขอ                 
จดทะเบียนเครื่องหมายการคา ไวดังนี้ 
       -  คาธรรมเนียมในการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวม สินคาหรือบริการ อยางละ 500 บาท  
  -  คาธรรมเนียมเมื่อรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวม สินคาหรือบริการ อยางละ 300 บาท 
  -  คาธรรมเนียมในการยื่นคําขอตออายุการคุมครองเครื่องหมายการคา 
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวม สินคาหรือบริการ อยางละ1000 บาท  
  -  คาธรรมเนียมในการตรวจคนเครื่องหมายการคา ที่จะขอจดทะเบียน วาเหมือน
หรือคลายเครื่องหมายการคาของผูอ่ืนหรือไม 100 บาท /1 ชม. 20 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 20 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 
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 2.2.13 สถิติเกี่ยวกับการยืน่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ยื่นตอ                       
กรมทรพัยสนิทางปญญา 
 

สถิติการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศไทย21 
 

 
   

สถิติการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศไทย จําแนกรายประเทศ 
 

 
  จากสถิติขางตน จะเห็นวาประเทศสหรัฐฯ และประเทศในกลุมสหภาพยุโรป               
ไดยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ตอกรมทรัพยสินทางปญญาคอนขางมาก เมื่อเทียบกับ
จํานวนคําขอจดทะเบียนของประเทศในกลุมอาเซียน  ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจาก จํานวน
เครื่องหมายการคาหรือยี่หอสินคาของประเทศในกลุมอาเซียน ยังไมแพรหลายมากเทา
เครื่องหมายการคา  ที่มาจากประเทศสหรัฐฯและประเทศในกลุมสหภาพยุโรป  อีกทั้ ง                        
ความตระหนักในการคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคา ของผูประกอบธุรกิจในกลุมประเทศ
อาเซียนยังมีไมมากนัก เมื่อเทียบกับประเทศสหรัฐฯ และประเทศในกลุมสหภาพยุโรป  
  นอกจาก  คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของตางประเทศ  ที่ยื่นตอ                    
กรมทรัพยสินทางปญญาแลว ผูประกอบการไทยยังไดดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาในตางประเทศ แตจํานวนผูยื่นคําขอจดทะเบียนยังไมมากนัก เชน ในป 2002 มีการยื่น             
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของไทย ตอสํานักสิทธิบัตรแหงประเทศญี่ปุน (JPO)                      
                                                  
 21 ขอมูลจาก http://www.ipthailand.org 

ป พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 
เครื่องหมายการคาไทย 21,518 23,335 26,414 24,275 

เครื่องหมายการคาตางประเทศ 8,591 9,714 10,554 12,148 

ป ไทย สหรฐัอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน อาเซียน
2548 24,275 2,846 3,758 1,880 846 
2547 26,414 2,417 2,957 1,465 716 
2546 23,335 2,608 2,953 1,374 636 
2545 21,518 2,241 3,639 1,305 599 
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จํานวน 53 คําขอ โดยไดรับการจดทะเบียน 44 คําขอ22 ,ในป 2002 มีการยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาของไทย ตอสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ (USPTO)                 
จํานวน 103 คําขอ โดยไดรับการจดทะเบียน 43 คําขอ และในป 2003 มีจํานวน 55 คําขอ                
โดยไดรับการ จดทะเบียน 44 คําขอ23 
 
 
ความเปนมาของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศและ
สาระสําคัญของความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

 
ปจจุบัน ขอบเขตการคาขายเปนไปอยางไรพรมแดน จะเห็นไดจาก ความตกลง              

เขตการคาเสรี (Free Trade Area)  ที่ประเทศแตละประเทศยอมลดอุปสรรคทางการคาระหวางกัน  
สงผลใหมีการนําเขาและสงออกสินคาระหวางประเทศมากขึ้น  ซึ่งสินคาเหลานัน้จาํเปนทีจ่ะตองใช
เครื่องหมายการคาในการแสดงถึงแหลงที่มา ความเปนเจาของ และคุณภาพของสินคา  ดวยเหตุนี้
คุณคาของเครื่องหมายการคาจึงทวีความสําคัญมากขึ้นเปนเงาตามตัว แตการใชเครื่องหมาย              
การคานั้น  ยอมตกอยูภายใตขอบเขตกฎหมายภายในของแตละประเทศ ดังนั้น การจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศจึงเปนหนทางหนึ่ง ที่เจาของเครื่องหมายการคาใชในการยนืยนั
สิทธิของตน อนึ่ง ประเทศที่ เห็นความสําคัญของการคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคา                   
เชน ประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส อิตาลี หรือสวิตเซอรแลนด ตางเห็นวาเครื่องหมาย
การคาเปนทรัพยสินทางปญญาที่มีมูลคามหาศาล เห็นไดจากการที่นิตยสาร BusinessWeek          
จัดอันดับเครื่องหมายการคา ที่มีมูลคาสูงที่สุด 10 อันดับแรกของโลก ดังนี้     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 22 ขอมูลจาก http://www.jpo.go.jp 
 23 ขอมูลจาก http://www.uspto.gov 
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ตารางแสดงอันดับเครื่องหมายการคา ที่มีมูลคาสูงที่สุด 10 อันดับแรกของโลก ป 2005 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แหลงที่มา : Interbrand Corp., J.P. Morgan Chase & Co. ,September 5/12, 2005 

 
 
2.3.  การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  

   
         ขอตกลงมาดริดวาดวยการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 
(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) เปนขอตกลงที่มี
ขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ โดยมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ.1892  จากเดิมที่ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตองยื่น              
คําขอจดเปนรายประเทศ ตามแตวา เจาของเครื่องหมายการคา ประสงคจะใหเครื่องหมายของตน
ไดรับความคุมครองในประเทศใด แตขอตกลงมาดริดไดลดความยุงยากหลายๆ ประการ เชน           
การเปดโอกาสให เจาของเครื่องหมายการคายื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                  
                                                  

24 ดัดแปลงจาก http://www.businessweek.com/magazine/comtent/02_31/b3794033.htm 

ลําดับที ่ เครื่องหมายการคา มูลคา 
(ลานเหรียญสหรฐั) 

1 COCA-COLA 67,525 
2 MICROSOFT  59,941 
3 IBM 53,376 
4 GE 46,996 
5 INTEL 35,588 
6 NOKIA 26,452 
7 DISNEY 26,441 
8 McDONALD’S 26,014 
9 TOYOTA 24,837 

10 MARLBORO 21,189 
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เพียงคําขอเดียว แตไดรับความคุมครองในหลายๆ ประเทศ  ตอมาในป ค.ศ.1989 ไดมีการจัดทํา
เปนพิธีสารมาดริดเกี่ยวกับขอตกลงมาดริด วาดวยการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศขึ้น (Protocol  Relating  to the  Madrid Agreement Concerning the International 
Registration of Marks) โดยมีวัตถุประสงคในการแกไขขอขัดของหลายประการ ที่มีใน               
ขอตกลงมาดริด ทั้งนี้ หลักการพื้นฐานของพิธีสารมาดริดจะมีหลักการเชนเดียวกับขอตกลงมาดริด 
เพียงแตมีการแกไขขอตกลงบางสวนใหยืดหยุนมากขึ้น โดยขอตกลงทั้งสองนี้ ไดกําหนดใหแยกกัน
โดยอิสระ (Parallel Treaties) ประเทศที่เปนภาคีอนุสัญญากรุงปารีสวาดวยการคุมครองทรัพยสิน
อุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) สามารถขอเขาเปน
ภาคีสมาชิกขอตกลงใดขอตกลงหนึ่งหรือทั้งสองขอตกลงก็ได  
  อน่ึง ภาคีสมาชิกทั้งหมดของขอตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด ถือเปนสมาชิก           
แหงสหภาพมาดริด (Madrid Union) ซึ่งเปนสหภาพพิเศษ ตามมาตรา 19 แหงอนุสัญญาแหง             
กรุงปารีสโดยสมาชิกแหงสหภาพมาดริด มีฐานะเปนสมาชิกภาพของที่ประชุมสมัชชาใหญ
(Assembly) ซึ่งมีหนาที่ในการกําหนดระเบียบขอบังคับท่ีใชในระบบมาดริด, กําหนดงบประมาณ, 
กําหนดคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนภายใตระบบมาดริด25 ทั้งนี้ การระบุ
ประเทศที่จะขอรับความคุมครองในคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ จะตองระบุประเทศที่              
เปนภาคีอนุสัญญาเดียวกันเทานั้น แตถาประเทศของผูยื่นคําขอรับการจดทะเบียน และประเทศ           
ผูรับคําขอจดทะเบียน ตางก็เปนภาคีสมาชิกทั้งขอตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด มาตรา 9              
ของพิธีสารมาดริดไดกําหนด Safeguard clause วาใหใชขอตกลงมาดริดมาบังคับใชสําหรับ              
การจดทะเบียนระหวางประเทศ  
  นับถึงวันที่ 22 กันยายน 2005 สหภาพมาดริด(Madrid Union) มีประเทศภาคี
สมาชิกจํานวน 78 ประเทศ  ดังนี2้6 
         
   
 
 
 
 
 

                                                  
 25 เรียบเรียงจาก “The Madrid System:Basic Features” http://www.wipo.int 
 26 ดัดแปลงจาก http://www.wipo.int 
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  ตารางแสดงภาคีสมาชิกแหงสหภาพมาดริด (Madrid Union) 
             (นับถึงวันที่ 22 กันยายน 2005) 
 

ประเทศ วันที่เขาเปนภาคี
สมาชกิ 

ขอตกลงมาดริด 

หมาย
เหตุ 

วันที่เขาเปนภาคี
สมาชกิพธิีสาร

มาดริด 

หมาย
เหตุ 

Albania 4  ตุลาคม 199  30  กรกฎาคม 2003  
Algeria 5 กรกฎาคม 1972  –  

Antigua and Barbuda –  17 มีนาคม 2000  
Armenia 25 ธันวาคม1991  19 ตุลาคม 2000 6,10 
Australia –  11 กรกฎาคม 2001 5,6 
Austria 1 มกราคม 1909  13  เมษายน 1999  

Azerbaijan 25 ธันวาคม 1995  –  
Bahrain –  15  ธันวาคม 2005  
Belarus 25  ธันวาคม 1991  18  มกราคม 2002 6,10 
Belgium 15  กรกฎาคม 1892 3 1 เมษายน  1998 3,6 
Bhutan 4  สิงหาคม 2000  4  สิงหาคม 2000  

Bosnia and 
Herzegovina 

1 มีนาคม 1992  –  

Bulgaria 1 สิงหาคม1985  2  ตุลาคม 2001 6,10 
China 4  ตุลาคม 1989 4 1 ธันวาคม 1995 4,5,6 

Croatia 8 ตุลาคม1991  23 มกราคม 2004  
Cuba 6 ธันวาคม 1989  26  ธันวาคม 1995  

Cyprus 4 พฤศจิกายน 2003  4 พฤศจิกายน 2003 5 
Czech Republic 1 มกราคม 1993  25  กันยายน 1996  

Democratic People's 
Republic of Korea 

10  มิถนุายน 1980  3  ตุลาคม 1996  

Denmark –  13 กุมภาพนัธ1996 5,6,7 
Egypt 1 กรกฎาคม1952  –  

Estonia –  18  พฤศจิกายน 1998 5,6, 8 
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European Community –  1 ตุลาคม 2004 6,10 
Finland –  1 เมษายน 1996 5,6 
France 15 กรกฎาคม 1892 9 7 พฤศจิกายน 1997 9 
Georgia –  20 สิงหาคม 1998 6, 10 
Germany 1 ธันวาคม1922  20 มนีาคม 1996  
Greece –  10 สิงหาคม 2000 5, 6 
Hungary 1 มกราคม 1909  3 ตุลาคม 1997  
Iceland –  15 เมษายน 1997 6,10 

Iran  25  ธันวาคม 2003  25  ธันวาคม 2003 5 
Ireland –  19 ตุลาคม 2001 5,6 

Italy 15 ตุลาคม 1894  17 เมษายน 2000 5,6 
Japan –  14  มีนาคม 2000 6,10 

Kazakhstan 25  ธันวาคม 1991  –  
Kenya 26  มิถนุายน1998  26  มิถนุายน 1998 5 

Kyrgyzstan 25 ธนัวาคม 1991  17 มิถนุายน 2004 6 
Latvia 1 มกราคม 1995  5 มกราคม 2000  

Lesotho 12  กุมภาพันธ 
1999 

 12  กุมภาพันธ 1999  

Liberia 25  ธันวาคม 1995  –  
Liechtenstein 14  กรกฎาคม 1933  17  มีนาคม 1998  

Lithuania –  15  พฤศจิกายน 1997 5 
Luxembourg 1 กันยายน 1924 3 1 เมษายน 1998 3,6 

Monaco 29 เมษายน 1956  27  กันยายน 1996  
Mongolia 21 เมษายน 1985  16  มิถนุายน 2001  
Morocco 30  กรกฎาคม 1917  8 ตุลาคม 1999  

Mozambique 7 ตุลาคม 1998  7 ตุลาคม 1998  
Namibia 30  มิถนุายน 2004 2 30  มิถนุายน 2004 8 

Netherlands 1 มีนาคม 1893 3,11 1 เมษายน 1998 3,6,11 
Norway –  29 มีนาคม1996 5,6 
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Poland 18  มีนาคม  1991  4 มีนาคม 1997 10 
Portugal 31 ตุลาคม 1893  20 มนีาคม 1997  

Republic of Korea –  10 เมษายน 2003 5,6 
Republic of Moldova 25 ธันวาคม1991  1 ธันวาคม1997 6 

Romania 6 ตุลาคม 1920  28 กรกฎาคม 1998  
Russian Federation 1 กรกฎาคม 1976 12 10 มิถุนายน 1997  

San Marino 25  กันยายน 1960  –  
Serbia and Montenegro 27 เมษายน 1992  17  กุมภาพันธ 1998  

Sierra Leone 17  มิถนุายน 1997  28  ธันวาคม 1999  
Singapore –  31 ตุลาคม 2000 5,6 
Slovakia 1 มกราคม 1993  13  กันยายน 1997 10 
Slovenia 25 มิถุนายน 1991  12  มีนาคม 1998  

Spain 15 กรกฎาคม 1892  1 ธันวาคม 1995  
Sudan 16พฤษภาคม 1984  –  

Swaziland 14  ธันวาคม 1998  14  ธันวาคม 1998  
Sweden –  1 ธันวาคม 1995 5,6 

Switzerland 15  กรกฎาคม 1892  1 พฤษภาคม 1997 6, 10 
Syrian Arab Republic 5 สิงหาคม 2004  5 สิงหาคม 2004  

Tajikistan 25  ธันวาคม 1991  –  
The former Yugoslav 

Republic of Macedonia 
8  กนัยายน 1991  30  สิงหาคม 2002  

Turkey –  1  มกราคม 1999 6,8, 10 
Turkmenistan –  28  กันยายน 1999 6,10 

Ukraine 25 ธันวาคม 1991  29  ธันวาคม 2000 5,6 
United Kingdom –  1  ธันวาคม 1995 5,6,13 
United States of 

America 
–  2  พฤศจกิายน 2003 5,6 

Uzbekistan 25  ธันวาคม 1991  –  
Viet Nam 8  มีนาคม 1949  –  
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Zambia –  15 พฤศจิกายน 2001  
รวม 56 ประเทศ 67 ประเทศ 

 
รวมประเทศที่เปนภาคีสมาชิกขอตกลงมาดริดอยางเดียว 11 ประเทศ    
รวมประเทศที่เปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดอยางเดียว 22 ประเทศ 
รวมประเทศที่เปนภาคีสมาชิกทั้งสองความตกลง 45 ประเทศ     
รวมประเทศที่อยูในระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคามาดริด จํานวน 78 ประเทศ 
หมายเหตุ 
1   สหภาพมาดริด (The Madrid Union) ประกอบไปดวยประเทศที่เปนภาคีสมาชิกขอตกลง

มาดริด และ ประเทศหรือองคกร (Contracting Parties) ที่เปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด  
2   ประเทศที่เปนภาคีสมาชิกขอตกลงมาดริดที่ไดทําขอสงวนวา ถาเจาของเครื่องหมาย

การคา มิไดรองขอใหคุมครองเครื่องหมายการคาของตน เครื่องหมายการคานั้นยอมไมได
รับความคุมครองในประเทศของนั้น  

3   ประเทศเบลเยี่ยม ลักเซมเบิรก และเนเธอรแลนด ใหถือวาเปนประเทศเดียวกันสําหรับ 
การยื่น คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ โดยในสวนของขอตกลง
มาดริด ใหถือต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 1971 ในสวนของพิธีสารมาดริด ใหถือต้ังแตวันที่ 1 
เมษายน 1998         

4   ไมบังคับใชกับเขตปกครองพิเศษฮองกงและเขตปกครองพิเศษมาเกา  
5   ภาคีสมาชิกแหงพิธีสารมาดริดนี้ ไดทําขอสงวนสิทธิเรื่องระยะเวลาที่กําหนดใหแจง             

การปฏิเสธคําขอคุมครองเครื่องหมายการคาระหวางประเทศมีกําหนด18 เดือน (มาตรา 
5(2)(b) และ (c) แหงพิธีสารมาดริด) และกรณีที่มีการปฏิเสธการจดทะเบียน อาจแจงการ
ปฏิเสธภายหลังจากครบกําหนด 18 เดือนแลวได  (ขณะนี้มีจํานวน 19 ประเทศ ที่สงวน
สิทธิไว) 

6   ภาคีสมาชิกแหงพิธีสารมาดริดนี้ ไดทําขอสงวนสิทธิเร่ืองการขอเรียกเก็บคาธรรมเนียม
เฉพาะประเทศ (Individual Fee) ทั้งในสวนคําขอรับความคุมครองจากประเทศตน รวมถึง
การขอตอระยะเวลาการคุมครองในเครื่องหมายการคาระหวางประเทศดังกลาว แทนการ
รับสวนแบงจากคาธรรมเนียมสําหรับระบุสินคาเพิ่มเติม (Supplementary Fee) และ 
คาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่ระบุขอรับความคุมครอง (Complementary Fee)                
(มาตรา 8(7)(a) แหงพิธีสารมาดรดิ) (ขณะนี้มีจํานวน 30 ประเทศ ที่สงวนสิทธิไว) 

7   ไมบังคับใชกับหมูเกาะฟารโร และ เกาะกรีนแลนด 
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8   ภาคีสมาชิกแหงพิธีสารมาดริดนี้ ไดทําขอสงวนสิทธิเรื่อง ผลแหงการรับจดทะเบียน              
ระหวางประเทศตามพิธีสารนี้ จะไมยอนหลังไปถึงวันกอนเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารนี้   
ซึ่งเปนไป (มาตรา14(5) แหงพิธีสารมาดริด) 

9    รวมถึงดินแดนในปกครองและสํานักงานตางประเทศทั้งหมด     
10    ภาคีสมาชิกแหงพิธีสารมาดริดนี้ ไดทําขอสงวนสิทธิเรื่องระยะเวลาที่กําหนดใหแจง               

การปฏิเสธคําขอคุมครองเครื่องหมายการคาระหวางประเทศมีกําหนด 18 เดือน (มาตรา 
5(2)(b) แหงพิธีสารมาดริด)  (ขณะนี้มีจํานวน 12 ประเทศ ที่สงวนสิทธิไว) 

11   ตราสารการใหสัตยาบันตาม Stockholm Act และ ตราสารการยอมรับตามพิธีสารมาดริด
ของแตละประเทศ จะถูกเก็บไวที่ยุโรป อนึ่ง ประเทศเนเธอรแลนดไดยื่นคําขอเพิ่มเติม           
ในการเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริดสําหรับเนเธอรแลนด แอนไทล ซึ่งมีผลนับแตวันที่                 
28 เมษายน 2003  

12     เมื่อสหภาพโซเวียตเปลี่ยนเปนสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม1991 ใหถือวา
สหพันธรัฐรัสเซียเปนสมาชิกในระบบมาดริดตอเนื่องจากสหภาพโซเวียตเลย  

13     การใหสัตยาบันของสหราชอาณาจักรและเกาะแมน 
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2.3.1 เหตุผลและความจําเปนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศ 
   
  เพื่อใหการจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุมครองเครื่องหมายการคาของเจาของ
เครื่องหมายการคาในประเทศตางๆ เกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยการยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาเพียงคําขอเดียว ใชภาษาเดียว ซึ่งอาจใชภาษาฝรั่งเศสในการยื่นคําขอ                    
จดทะเบียนหากเขาเปนภาคีขอตกลงมาดริดแลว หรือ อาจใชภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสหรือ
ภาษาสเปน  ในการยื่นคําขอจดทะเบียน หากเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริดแลว โดยยื่นคําขอ                      
จดทะเบียนตอสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ (International  Bureau) แหงองคการทรัพยสิน
ทางปญญาแหงโลก (WIPO) ผานสํานักงานทะเบียนตนกําเนิด ( Office of Origin) ก็จะไดรับความ
คุมครองในประเทศภาคีสมาชิกตามที่ระบุไวในคําขอจดทะเบียน อนึ่ง ขอตกลงมาดริดหรือพิธีสาร
มาดริด จะไมกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ เงื่อนไขในการคุมครองเครื่องหมายการคา, สิทธิที่จะไดรับ
จากการจดทะเบียน หรือกระบวนการตรวจสอบวาเครื่องหมายการคานั้นจะไดรับการจดทะเบียน
ระหวางประเทศหรือไม เพราะกระบวนการขางตนเปนหลักเกณฑของกฎหมายภายในของ                     
แตละประเทศ อาจกลาวไดวา ขอตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด เปนความตกลงระหวางประเทศ             
ที่กําหนดเฉพาะในสวนกระบวนการอยางแทจริง (Procedural Treaty) 
   
  
 2.3.2 ประโยชนที่ไดจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 
   
  1)  ทําใหผูประกอบธุรกิจระหวางประเทศ ไดรับความคุมครองในเครื่องหมาย
การคาของตนเองที่ไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตระบบมาดริด  
  2)  ทําใหประหยัดเวลาในขั้นตอนการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา  
เนื่องจาก เจาของเครื่องหมายการคาสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว ไมตอง
ดําเนินการยื่นคําขอในทุกประเทศที่ตนประสงคจะใหเครื่องหมายการคาตนไดรับความคุมครอง 
และประหยัดเวลาในขั้นตอนการตรวจสอบและพิจารณาคําขอของประเทศผูรับคําขอจดทะเบียน
ระหวางประเทศ วาจะรับจดทะเบยีนหรือไม  เพราะขอตกลงมาดริดมีกําหนดเวลาวาตองพิจารณา
คําขอใหเสร็จภายในเวลา 12 เดือน และ พิธีสารมาดริดกําหนดวาตองพิจารณาคําขอใหเสร็จ
ภายในเวลา 12 เดือน หรือ18 เดือนกรณีประเทศภาคีสมาชิกทําขอสงวนไว 
  3)  ประหยัดคาใชจายในการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เนื่องจาก 
เจาของเครื่องหมายการคาสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว จายคาธรรมเนียมในการ
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ยื่นคําขอเปนชุดเพียงครั้งเดียว ในสกุลเงินเดียวคือ สวิสฟรังค ก็จะไดรับความคุมครองในประเทศ
ภาคีสมาชิกที่ตนประสงคจะไดรับความคุมครองหลายประเทศ 
  4)  ประหยัดคาใชจายในการจางตัวแทนในการจดทะเบียน และดูแลเครื่องหมาย
การคา เพราะไมจําเปนตองจางตัวแทนในการจดทะเบียนในทุกประเทศที่ตนประสงคจะให
เครื่องหมายการคาของตนไดรับการคุมครอง  
   5)  การบริหารจัดการเครื่องหมายการคา ภายหลังที่ไดรับการจดทะเบียนระหวาง
ประเทศยอมมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น กลาวคือ เจาของเครื่องหมายการคาไมตองคอยกังวลกับ
การขอตออายุการคุมครองในทุกๆประเทศ เพราะ สามารถยื่นคําขอตออายุการคุมครอง
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศเพียงครั้งเดียว แตมีผลเปนการขอตออายุการคุมครอง
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศในทุกประเทศที่ เครื่ องหมายการคาของตนได รับ                         
ความคุมครองอยู  
 6)  เปนการสรางบรรยากาศที่ดีและสรางแรงจูงใจใหประเทศภาคีสมาชิกมาลงทุน
ในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากมีหลักการประกันที่มั่นคงในการใหความคุมครองเครื่องหมาย
การคาประเทศภาคีสมาชิกตามขอตกลง ซึ่งจะสงผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
 
  
 2.4  ขอตกลงมาดริด (Madrid Agreement) 
              
  ขอตกลงมาดริดวาดวยการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 1892 
(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 1892) ผานการ
แกไขเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง นับต้ังแตการแกไขปรับปรุง ที่กรุงบรัสเซล เมื่อป ค.ศ.1900,                      
ที่กรุงวอชิงตัน เมื่อป ค.ศ.1911, ที่กรุงเฮก เมื่อป ค.ศ.1925, ที่กรุงลอนดอน เมื่อป ค.ศ.1934,               
ที่เมืองนีซ เมื่อป ค.ศ.1957, ที่กรุงสตอคโฮลม เมื่อป ค.ศ.1967 และการแกไขเปลี่ยนแปลง                
คร้ังหลังสุดเมื่อป ค.ศ.1979 27 แมวาจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง แตดูเหมือนวาขอตกลง
มาดริด ไมสามารถดึงดูดชาติอ่ืนๆ ที่ไมไดใชภาษาฝร่ังเศส เปนภาษาราชการ ใหเขามาเปน               
ภาคีสมาชิกในขอตกลงดังกลาว  ซึ่งประเทศภาคีสมาชิกสวนใหญจะเปนประเทศที่เขาเปนภาคี  
มาเปนระยะเวลานานแลว สวนประเทศที่เขาเปนภาคีสมาชิกใหม ก็มักจะเขาเปนภาคีพรอม              
กับการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด 
    

                                                  
 27 ดัดแปลงจาก http://www.wipo.int 
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   2.4.1  การเขาเปนภาคีสมาชิกในขอตกลงมาดริด  
    
  เฉพาะประเทศที่เปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสวาดวยการคุมครอง
ทรัพยสินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) เทานั้น                     
ที่สามารถเขาเปนภาคีสมาชิกในขอตกลงมาดริดนั้น ดังนั้น ประเทศตางๆ ที่มิไดเปนภาคีสมาชิก
ของอนุสัญญากรุงปารีสฯ จะไมสามารถเขารวมเปนภาคีสมาชิกตามขอตกลงมาดริดได ขณะนี้
ขอตกลงมาดริดมีภาคีสมาชิก 56 ประเทศ (นับถึงวันที่ 22 กันยายน 2005) 
   
  2.4.2  การขอถอนตัวจากการเปนภาคีสมาชิกของขอตกลงมาดริด  
   
   สามารถทําไดโดยการแจงตอผูอํานวยการขององคการทรัพยสินทางปญญา              
แหงโลก (Director –General of WIPO) ซึ่งการขอถอนตัวจากการเปนภาคีสมาชิกจะมีผลเมื่อพน
กําหนด 1 ป นับแตวันที่ ผูอํานวยการขององคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลกไดรับแจงการขอ
ถอนจากการเปนสมาชิกภาพขอตกลงมาดริด ทั้งนี้ การขอถอนตัวจากการเปนภาคีสมาชิกจะ
กระทํากอนครบกําหนด 5 ป นับแตวันที่ประเทศนั้นเขาเปนภาคีสมาชิกขอตกลงมาดริด 28 
 
  2.4.3  ขั้นตอนในการจดทะเบียน 
    
  1. เฉพาะบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีสมาชิก
แหงขอตกลงมาดริดเทานั้น ที่มีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ
ภายใตขอตกลงมาดริด 
   2. การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศนั้น จะตองใช
แบบฟอรมตามที่กําหนดไวในระเบียบขอบังคับทั่วไป (Common Regulations) โดยการกรอก
ขอความใหครบถวนเปนภาษาฝรั่งเศส แลวยื่นตอประเทศตนกําเนิด (Country of Origin) จากนั้น 
ประเทศตนกําเนิด จะทําการรับรองวา รายละเอียดในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
ระหวางประเทศ ตรงกับรายละเอียดในทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศ พรอมทั้ง              
ระบุวันที่และเลขที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศตนกําเนิด หลังจากนั้น 

                                                  
 28 บุญมา เตชะวณิช ,“การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตามขอตกลงหรือพิธีสาร
มาดริด : ประโยชนและผลกระทบหากประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิก”,บทบัณฑิตย เลมที่ 59 ตอน1  มีนาคม 
2546, หนา 46. 
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ประเทศตนกําเนิด จะสงตอคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ไปยังสํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศ (International  Bureau) 
   3. ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะตองระบุรายการ
สินคาและหรือบริการ ที่ตนประสงคจะขอรับความคุมครองในคําขอจดทะเบียน ซึ่งรายการสินคา
หรือบริการจะเปนไปตามขอตกลงนีซ (The Nice Agreement Concerning the International 
Classification of Goods and  Services) ซึ่งเปนความตกลงระหวางประเทศที่วางมาตรฐานใน
การจําแนกสินคาและบริการ โดยขอตกลงดังกลาวไดจําแนกสินคาออกเปน 34 จําพวก และ
จําแนกบริการออกเปน 11 จําพวก 
   4. เมื่อสํานักงานระหวางทะเบียนประเทศ ไดรับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศแลว  จะตรวจสอบเบื้องตนวามีการใชแบบฟอรมที่ถูกตองหรือไม มีการจาย
คาธรรมเนียมครบถวนหรือยัง  ถาถูกตองและครบถวน  สํานักงานระหวางทะเบียนประเทศ                        
จะดําเนินการดําเนินการจดทะเบียน โดยทะเบียนจะลงวันที่ ที่ประเทศตนกําเนิดไดรับการยื่นคํา
ขอจดทะเบียนดังกลาว 
   5. สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะสงหนังสือประกาศโฆษณาใหกับ
ประเทศภาคีสมาชิก  
   6. สํานักงานทะเบียนเครื่องหมายการคาแหงประเทศ ที่ถูกขอจดทะเบียน                       
หากประสงคจะแจงการปฏิเสธการจดทะเบียน ใหแจงการปฏิเสธไปยังสํานักงานทะเบียน              
ระหวางประเทศ พรอมทั้งแจงเหตุผลแหงการปฏิเสธ ภายในระยะเวลาที่กําหนด กลาวคือ ตองแจง                  
การปฏิเสธกอนระยะเวลาหนึ่งป  นับจากวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ                 
ในกรณีที่สํานักงานทะเบียนเครื่องหมายการคาใด มิไดแจงการปฏิเสธความคุมครองใน                 
ระยะเวลาดังกลาว จะเสียสิทธิในการปฏิเสธการจดทะเบียน และถือวาเครื่องหมายการคานั้น 
ไดรับการจดทะเบียนภายในประเทศนั้นแลว   
    
   2.4.4  ผลของการจดทะเบียน 
    
  เมื่อไดรับการจดทะเบียนแลว เครื่องหมายการคานั้นจะไดรับความคุมครองสิทธิ
เสมือนวาไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคา โดยตรงกับสํานักงานประเทศภาคีสมาชิกนั้น 
   ในกรณีเครื่องหมายการคารับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานไวใน
ประเทศภาคีสมาชิกแลว  ตอมาเครื่องหมายการคาดังกลาวไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศดวย ใหถือวา ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ แทนที่ทะเบียน
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เครื่องหมายการคาภายในประเทศ (Replacement) ทั้งนี้ สิทธิทั้งหลายที่ไดจากการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาภายในประเทศ จะไมถูกลบลางโดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา           
ระหวางประเทศ  29     
    
  2.4.5 อายุการคุมครองและการตออายุความคุมครอง 
     
  อายุความคุมครองเครื่องหมายการคาภายใตขอตกลงมาดริด มีอายุความ
คุมครอง 20 ป  และอาจยื่นคําขอตออายุความคุมครองไดอีกครั้งละ 20 ปนับจากวันที่ส้ินอายุ  
โดยอาจแบงระยะเวลาการตออายุเปน 2 คร้ัง คร้ังละ 10 ป ก็ได ทั้งนี้ หกเดือนกอนวันสิ้นอายุ
ทะเบียน สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ จะมีหนังสือเตือน ไปยังเจาของเครื่องหมายการคา
และตัวแทน  ใหทําการตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา หากไมทําการตออายุภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว เจาของทะเบียนสามารถขอผอนผันการตออายุไปได 6 เดือนนับจากวัน            
ส้ินอายุ แตตองเสียเงินเพิ่ม30 ตามที่กําหนดไวในระเบียบขอบังคับทั่วไป  
    
  2.4.6   การขอยกเลิกและการแกไขเปลี่ยนแปลงทะเบียน 
    
   หากเจาของเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ประสงคที่จะขอยกเลิกความ
คุมครองเครื่องหมายการคาของตนในประเทศที่ไดรับการจดทะเบียนไว ก็สามารถกระทําได              
โดยการยื่นคําขอยกเลิกความคุมครอง ตอสํานักงานทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศ           
ของตน  เพื่อใหสงตอคําขอดังกลาวไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ หลังจากนั้น 
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ จะแจงไปยังประเทศที่ถูกขอยกเลิกความคุมครอง ทั้งนี้                     
การขอยกเลิกความคุมครอง ไมตองเสียคาธรรมเนียมแตอยางใด (มาตรา 8 bis) 
   ในกรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ประสงคที่จะแกไขเพิ่มเติม  
หรือเปลี่ยนแปลงรายการสินคาหรือบริการ ในทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ                
สามารถทําไดโดยการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศเปนคําขอใหมเทานั้น 
(มาตรา 9 (5),(6)) 
     
                                                  

 29โปรดดู Madrid  Agreement 1891,Article 4, 4bis 
 30 เรียบเรียงจาก สมศักดิ์ พณิชยกุล ,“ผลกระทบตอกฎหมายเครื่องหมายการคาของไทยในกรณีเขา
เปนภาคีสมาชิกขอตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด” ,2544. 
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  2.4.7 คาธรรมเนียมในการจดทะเบียน 
     
   โดยปกติแลว การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในแตละประเทศ              
ก็ตองเสียคาธรรมเนียมแตกตางกันไป  ตามที่กําหนดไวในกฎหมายภายในของแตละประเทศ               
แตกรณีการยื่นคําขอจดทะเบียนหรือคําขอตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ               
ภายใตขอตกลงมาดริด  จะตองชําระคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวในขอตกลงมาดริด ไดแก 
   1) คาธรรมเนียมเบื้องตน (Basic Fee) คือ คาธรรมเนียมหลักที่กําหนดโดย
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ   
   2) คาธรรมเนียมสําหรับจําพวกสินคาและหรือบริการ (Supplementary Fee)               
ในสวนที่เกินจาก 3 จําพวก 
   3)  คาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่ระบุขอจดทะเบียน (Complementary Fee)              
ในคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศภายใตขอตกลงมาดริด  
   

 
ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมตามขอตกลงมาดริด  

                            (วันที่ 1 มกราคม 2006)   

 
 
 
 
 

คาธรรมเนียมสําหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
ระหวางประเทศ 

สวสิฟรังค 

1)  คาธรรมเนียมเบื้องตน (Basic Fee)  (ตามมาตรา 8(2)(a)) 
      - กรณีที่ไมตองทําสําเนาเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเปนสี   
      - ในกรณีที่ตองทําสําเนาเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเปนสี  

 
653 
903 

2)  คาธรรมเนียมสําหรับจําพวกสินคาและ/หรือบริการที่เกิน ๓ จําพวก  
(Supplementary  Fee) (ตามมาตรา 8(2)(b))  

จําพวกละ  
73 

3)   คาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน  
      (Complementary Fee) (ตามมาตรา  8(2)(c))  

ประเทศละ  
73 
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   2.5  พิธีสารมาดริด ( Madrid  Protocol ) 
    
   ความเปนมาของพิธีสารมาดริด 
   แมวาขอตกลงมาดริดจะเริ่มบังคับใชมาตั้งแตป ค.ศ.1892 และมีประเทศภาคี
สมาชิกมากพอสมควร แตก็ยังไมเปนที่ยอมรับมากเทาที่ควร อาจเปนเพราะขอตกลงมาดริด                        
มีขอจํากัดของหลายประการ เชน กําหนดเวลาในการพิจารณาคําขอของประเทศผูรับคําขอ                      
จดทะเบียนระหวางประเทศ  ตองพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จ แลวแจงไปยังสํานักงานทะเบียน             
ระหวางประเทศ ภายใน 12 เดือน ซึ่งถือวาเปนระยะเวลาที่ส้ันมาก สําหรับประเทศที่พิจารณา             
คําขออยางเครงครัด ดังเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือญ่ีปุน,หรือ การที่กําหนดภาษาที่ใชใน
ขอตกลงมาดริดวาตองเปนภาษาฝรั่งเศสเทานั้น ก็เปนขอจํากัดที่สําคัญสําหรับประเทศที่ใช
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นเปนหลัก นอกจากนี้ ขอตกลงมาดริดยังกําหนดวาเจาของเครื่องหมาย
การคาที่ประสงคจะยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศนั้น จะตองไดรับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาเบื้องตนมากอนแลว (Valid Registration )31 เปนตน  
   ผลจากการเจรจาตอรองกันหลายครั้งในการประชุมสหภาพมาดริด ก็สงผลใหเกิด
พิธีสารมาดริดเกี่ยวกับขอตกลงมาดริดวาดวยการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง           
ประเทศ ค.ศ.1989 (Protocol  Relating  to the  Madrid Agreement Concerning the 
International Registration of Marks ) หรือ "พิธีสารมาดริด" ซึ่งมีผลบังคับใชมาตั้งแตวันที่                  
1 ธันวาคม ค.ศ.1995 เปนตนมา แตเร่ิมบังคับใชจริง (In Operation) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
ค.ศ.1996 ในพิธีสารมาดริดไดบัญญัติขอตกลงไว 16 มาตรา โดยมีหลักการพื้นฐานเชนเดียวกับ
ขอตกลงมาดริด  เพียงแตมีการแกไขปรับปรุงขอตกลงบางประการ เพื่อขจัดปญหาขอยุงยากที่เปน
อุปสรรคตอการเขารวมเปนสมาชิกตามขอตกลงของบางประเทศ และเพื่อใหมีความยืดหยุน           
มากขึ้นกวาขอตกลงมาดริด อันจะเปนการดึงดูดประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย ใหเขามาเปน          
ภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดมากขึ้น  
    
   2.5.1  การเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด 
    
  ประเทศที่จะเขาเปนภาคีสมาชิกตามพิธีสารมาดริดได จะตองเปนประเทศที่               
เปนภาคีสมาชิกแหงอนุ สัญญากรุ งปารีสว าด วยการคุมครองทรัพย สินอุตสาหกรรม                        

                                                  
 31 เรียบเรียงจาก Ian  Jay Kaufman.,“The Madrid Protocol and The United States”,                   
http:// www.ladas.com  
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(Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ขณะนี้ พิธีสารมาดริดมีภาคี
สมาชิกอยู 67 ประเทศ (นับถึงวันที่ 22 กันยายน 2005)   
    
  2.5.2  การขอถอนตัวจากการเปนภาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริด  
  
   การขอถอนตัวจากการเปนภาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริดนั้น ภาคีสมาชิกจะตอง                
แจงตอ ผูอํานวยการองคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก ซึ่งการขอถอนตัวจากการเปน                 
ภาคีสมาชิกจะมีผลเมื่อพนกําหนด 1 ป นับแตวันที่ผูอํานวยการองคการทรัพยสินทางปญญา               
แหงโลกไดรับแจงการขอถอนตัวดังกลาว ทั้งนี้ การขอถอนตัวจากการเปนภาคีสมาชิกจะกระทํา
กอนครบกําหนด 5 ป นับแตวันที่ประเทศนั้นเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด หรือกอนครบ
กําหนด 5 ป นับแตวันที่พิธีสารมาดริดมีผลบังคับใชไมได 32 
   
  2.5.3  ขั้นตอนในการจดทะเบียน  
    
   1)  ผูมีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใต               
พิธีสารมาดริด  จะตองเปนบุคคลที่ ไดยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน                       
(Basic Application) หรือไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน (Basic Registration)
ไวในประเทศหรือองคการระหวางประเทศที่เปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด และบุคคลนั้นมสีญัชาติ
แหงภาคีสมาชิก หรือมีภูมิลําเนา หรือมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือ พาณิชยกรรมอยางแทจริง               
และจริงจัง ในประเทศหรือองคการระหวางประเทศที่เปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด 33 
 
   2) การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใต               
พิธีสารมาดริด จะตองใชแบบฟอรมตามที่กําหนดไวในระเบียบขอบังคับทั่วไป (Common 
Regulations) โดยการกรอกขอความใหครบถวน เปนภาษาอังกฤษหรือฝร่ังเศสหรือสเปน           
ในสวนของภาษาสเปนนั้น ที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหภาพมาดริด ไดมีมติใหแกไขระเบียบ

                                                  
32 เรียบเรียงจาก  บุญมา เตชะวณิช ,“การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตาม

ขอตกลงหรือพิธีสารมาดริด : ประโยชนและผลกระทบหากประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิก”,บทบัณฑิตย            
เลมที่ 59 ตอน1  มีนาคม 2546,หนา 46. 

33 เรียบเรียงจาก สมศักดิ์ พณิชยกุล ,“ผลกระทบตอกฎหมายเครื่องหมายการคาของไทยในกรณีเขา
เปนภาคีสมาชิกขอตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด”,2544. 
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ขอบังคับทั่วไป โดยใหเพิ่มภาษาสเปนเปนหนึ่งในภาษาของระบบมาดริด และเริ่มมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2004 แตใหใชกับพิธีสารมาดริดเทานั้น กลาวคือ ขอตกลงมาดริดยังคงใช
เพียงภาษาฝรั่งเศสภาษาเดียว34 จากนั้นใหยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศตอสํานักงานทะเบียนตนกําเนิด (Office of Origin) ซึ่งสํานักงานทะเบียนตนกําเนิดมี
หนาที่ในการตรวจสอบและรับรองคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ                        
ในสวนตาง ๆ ดังนี้ 
   - รับรองในสวน เครื่องหมายการคาที่ยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศวาเปน
เครื่องหมายอันเดียวกันกับเครื่องหมายการคาในทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหรือ                       
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน 
   - รับรองในสวน เจาของเครื่องหมายการคาที่ยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ
วาเปนคนเดียวกันกับเจาของเครื่องหมายการคาในทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหรือคําขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน 
  - รับรองวา รายการสินคาและหรือบริการ ในทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน
หรือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน ครอบคลุมรายการสินคาและ/หรือบริการที่ระบุ 
ไวในคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ 
  นอกเหนือจากการรับรองดังกลาวแลว สํานักงานทะเบียนตนกําเนิดจะตองระบุ
วันที่และเลขที่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน พรอมกับวันที่รับคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ อนึ่ง สํานักงานทะเบียนตนกําเนิดจะตองสงผานคําขอ                  
จดทะเบียนดังกลาว ไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ ภายใน 2 เดือน35 นับแตวันที่รับ             
ยื่นคําขอ เชน ยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ ที่ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 1 มีนาคม 2006 
สํานักทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศฝรั่งเศส จะตองสงผานคําขอจดทะเบียนไปยัง
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2006 เปนตน 
 
   3)  ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะตองระบุรายการ              
สินคาและหรือบริการที่จะใชกับเครื่องหมายการคานั้น ทั้งนี้ การระบุรายการสินคาหรือบริการ                  
ตองสอดคลองกับตามขอตกลงนีซ (The Nice Agreement Concerning the International 
Classification of Goods and  Services) ซึ่งเปนความตกลงระหวางประเทศที่วางมาตรฐาน               

                                                  
34 เรียบเรียงจาก http://www.wipo.int 
35 Denis Cohen,“The International Registration of Marks Under The Madrid Protocol” ,2005. 
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ในการจําแนกสินคาและบริการ โดยไดจําแนกสินคาออกเปน 34 จําพวก และจําแนกบริการ
ออกเปน 11 จําพวก 
  
   4)  เมื่อสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศไดรับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศแลว สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะตรวจสอบคําขอจดทะเบียน
เฉพาะในสวนแบบฟอรม (Examination as to Form) วาเปนไปตามระเบียบขอบังคับท่ัวไป                        
หรือไม  มีการชําระคาธรรมเนียมครบถวนหรือยัง ถาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                
ระหวางประเทศมีขอบกพรอง สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะแจงใหผูยื่นคําขอจดทะเบียน
ระหวางประเทศดําเนินการแกไขภายใน 3 เดือน 36 ภายหลังจากตรวจสอบแลว สํานักงานทะเบียน
ระหวางประเทศ จะดําเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ โดยทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะลงวันที่ ที่สํานักงานทะเบียนตนกําเนิดไดรับคําขอ                  
จดทะเบียนดังกลาว หลังจากนั้น สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะประกาศโฆษณา             
คําขอจดทะเบียนระหวางประเทศในหนังสือประกาศโฆษณาระหวางประเทศ (The International                  
Marks Gazette) 
   5) สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะสงหนังสือประกาศโฆษณา                        
คําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ ใหกับสํานักงานของประเทศภาคีสมาชิกที่ถูกระบุเพื่อ                      
ขอจดทะเบียนในคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ ทั้งนี้ จะระบุประเทศแหงสํานักงานทะเบียน  
ตนกําเนิด เปนประเทศที่ขอจดทะเบียนในคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศไมได เพราะ                  
สํานักงานทะเบียนตนกําเนิด มีคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหรือทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐานอยูแลว 
 
   6)  กรณีที่ สํานักทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศที่ถูกขอจดทะเบียน                       
ระหวางประเทศ ประสงคที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียน ตองแจงการปฏิเสธนั้นตอสํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศ พรอมทั้งชี้แจงเหตุผล ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ไดรับ
หนังสือแจงการขอจดทะเบียนระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม ประเทศภาคีสมาชิกอาจแสดง        
ขอสงวน  (Declaration) โดยขอใชระยะเวลา  18 เดือน  หรือระยะเวลาที่ยาวนานกวานั้น                  
แทนระยะเวลา 12 เดือนก็ได แตกรณีที่จะขอใชระยะเวลาที่นานกวา 18 เดือนนั้น ตองเปนกรณี            
ที่การปฏิเสธนั้น มีสาเหตุจากการคัดคานการจดทะเบียน ทั้งนี้ สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ

                                                  
36 เรื่องเดียวกัน. 
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จะแจงการปฏิเสธและเหตุแหงการปฏิเสธ ใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศทราบ                 
เพื่อใหโอกาสในการใชสิทธิอุทธรณ ทั้งนี้ การอุทธรณดังกลาวจะอยูภายใตกฎหมายภายในของ 
แตละประเทศ  
 
   7)  สํานักทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศใด ไมไดแจงการปฏิเสธ                   
การจดทะเบียนภายในระยะเวลาขางตน จะเสียสิทธิในการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ (มาตรา 5 (5) แหงพิธีสารมาดริด) สงผลใหเครื่องหมายการคานั้นจะไดรับ
ความคุมครอง เสมือนวาไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศนั้น 
    
  2.5.4   ผลของการจดทะเบียน 
    
   ภายหลังจากที่ไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศแลว               
เครื่องหมายการคานั้น ยอมไดรับความคุมครอง เสมือนวาไดรับการจดทะเบียนภายในประเทศนั้น
โดยตรง และใหถือเอาวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนตอสํานักงานทะเบียนตนกําเนิด เปนวันที่
เครื่องหมายการคาเริ่มได รับความคุมครอง  ภายหลัง  หากเจาของเครื่องหมายการคา                     
ระหวางประเทศ ประสงคที่จะขอรับความคุมครองในเครื่องหมายการคาของตน ในประเทศภาคี
สมาชิกพิธีสารอื่นใดเพิ่มเติม เจาของเครื่องหมายการคาดังกลาว สามารถที่จะยื่นคําขอ                      
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศเพิ่มเติมได (Subsequent Designation) โดย                 
เสียคาธรรมเนียมเหมือนกับที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศในครั้งแรก 
กลาวคือ เสียคาธรรมเนียมเบื้องตนและเสียคาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่ระบุขอรับความ
คุมครอง สวนวันที่เ ร่ิมไดรับความคุมครอง คือ วันที่บันทึกวาเปนวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศเพิ่มเติมนั่นเอง37   
   
   2.5.5  อายุการคุมครองและการตออายุความคุมครอง 
    
    ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ มีอายุความคุมครอง 10 ป และอาจ
ยื่นคําขอตออายุความคุมครองได คร้ังละ 10 ป นับแตวันสิ้นอายุ ทั้งนี้ 6 เดือน กอนวันสิ้นอายุ  
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ จะมีหนังสือแจงเจาของเครื่องหมายการคาและตัวแทน                        
ใหทําการตออายุความคุมครอง ในกรณีที่ตออายุความคุมครองไมทัน เจาของเครื่องหมายการคา             
                                                  

37 Denis Cohen,“The International Registration of Marks Under The Madrid Protocol” ,2005. 
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สามารถที่จะขอขยายเวลาในการยื่นคําขอตออายุความคุมครองไดอีก 6 เดือน นับจากวันสิ้นอายุ 
(Grace Period) แตจะตองชําระเงินเพิ่ม (Surcharge) ตามที่ระเบียบขอบังคับทั่วไปกําหนดไว 38      
    
  2.5.6  การขอยกเลิกและการแกไขเปลี่ยนแปลงทะเบียน 
    
  เจาของทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ สามารถยื่นคําขอแกไข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนเครื่องหมายการคา ในสวนความเจาของในเครื่องหมายการคา ชื่อหรือที่อยู
ของเจาของเครื่องหมายการคา และ รายการสินคาหรือบริการที่จดทะเบียนไวได (มาตรา 9)              
โดยยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพียงคําขอเดียว  แตมีผลถึงทะเบียนเครื่องหมายการคา                    
ของทุกประเทศที่รับจดทะเบียนไว เชน เจาของเครื่องหมายการคา SWATCH (Swiss Watch 
Company) มีสิทธิในเครื่องหมายการคาประมาณ 45 เครื่องหมาย กรณีที่ตองเปลี่ยนแปลงชื่อ       
หรือที่อยูของเจาของเครื่องหมายการคา หากตองยื่น คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงในทุกประเทศ                       
จะสิ้นเปลืองคาใชจายและเสียเวลามาก แตการยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงภายใตพิธีสารมาดริด 
จะทําใหเกิดความสะดวกเปนอยางยิ่ง 
    
   2.5.7  คาธรรมเนียมในการจดทะเบียน 
    
   โดยปกติแลว การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในแตละประเทศ              
ก็ตองเสียคาธรรมเนียมแตกตางกันไป ตามที่สํานักงานทะเบียนตนกําเนิดแตละประเทศ                 
กําหนดไว แต กรณีการยื่นคําขอจดทะเบียนหรือคําขอตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา               
ระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด จะตองชําระคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไว ดังนี้  
   1.  คาธรรมเนียมเบื้องตน (Basic Fee) คือ คาธรรมเนียมหลักที่ผูยื่นคําขอ                       
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตองชําระในอัตราเดียวกัน กําหนดโดยสํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศ 
   2.  คาธรรมเนียมสําหรับจําพวกสินคาและ/หรือบริการ (Supplementary Fee)                  
ในสวนที่เกินจาก 3 จําพวก 

                                                  
38 เรียบเรียงจาก  บุญมา เตชะวณิช ,“การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตาม

ขอตกลงหรือพิธีสารมาดริด : ประโยชนและผลกระทบหากประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิก”,บทบัณฑิตย           
เลมที่ 59 ตอน1  มีนาคม 2546,หนา 46. 
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   3.  คาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน (Complementary 
Fee) สําหรับคําขอขยายความคุมครองไปยังประเทศภาคีสมาชิกอื่น ๆ  
   4. คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (Individual Fee) เปนคาธรรมเนียม ที่ประเทศ
ภาคีสมาชิกบางประเทศสงวนสิทธิที่เรียกเก็บเอง ทั้งนี้ อัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศนี้ จะสูง
กวาคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บสําหรับการจดทะเบียนหรือตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคาใน
ประเทศของตนมิได    
  ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด39 
      (วันที่ 1 มกราคม 2006)   

 

                                                  
39 ดัดแปลงจาก  บุญมา เตชะวณิช ,“การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตาม

ขอตกลงหรือพิธีสารมาดริด : ประโยชนและผลกระทบหากประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิก”,บทบัณฑิตย           
เลมที่ 59 ตอน1  มีนาคม 2546,หนา 65. 

คาธรรมเนียมสําหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ สวสิฟรังค 

1 ) คาธรรมเนียมเบื้องตน (Basic Fee)  (ตามมาตรา  8(2)(i)) 
            - กรณีที่ไมตองทําสําเนาเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเปนสี   
            - ในกรณีที่ตองทาํสาํเนาเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเปนสี

 
653 
903 

2 ) คาธรรมเนียมสําหรับจําพวกสินคาและ/หรือบริการที่เกิน ๓ จําพวก  
(Supplementary  Fee)   (ตามมาตรา 8(2)(ii)) 

จําพวกละ  
73 

3 )     คาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน
(Complementary Fee) (ตามมาตรา  8(2)(iii)) 

ประเทศละ 
73 

4 )    คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (Individual Fee) (ตามมาตรา 
8(7)(a)) 

ประเทศที่ เปนภาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริดมีสิทธิแสดงเจตนา  
เรียกเก็บคาธรรมเนียมประเทศของตน แทนคาธรรมเนียมสําหรับ
จําพวกสินคาและ/หรือบริการที่เกิน ๓ จําพวก และคาธรรมเนียม
สําหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน  แตคาธรรมเนียมเฉพาะ
ประเทศนี้จะสูงกวาคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บสําหรับการจดทะเบียน
หรือตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศของตนมิได    

แตกตางกนั
ไปในแตละ
ประเทศ 
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 จนถึงเดือนมกราคม ค.ศ.2006 ภาคีสมาชิกที่ไดแสดงเจตนาขอเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ มีถึง 30 ประเทศ ไดแก ประเทศอารเมเนีย ออสเตรเลีย เบลารุส                        
เบลเยียม  ลักเซมเบิรก เนเธอรแลนด บัลแกเรีย จีน เดนมารก เอสโตเนีย ประชาคมยุโรป 
ฟนแลนด จอรเจีย กรีซ ไอซแลนด  อิตาลี  ไอรแลนด ญี่ปุน เคอรจิสถาน นอรเวย เกาหลีใต                 
มอลโดวา สิงคโปร สวีเดน สวิตเซอรแลนด ตุรกี เติรกเมนิสถาน ยูเครน สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา 

 นอกจากคาธรรมเนียมในการยื่นคาํขอจดทะเบียนขางตนแลว ยังมีคาธรรมเนียม
อ่ืนที่เกี่ยวของ เชน คาธรรมเนียมการตออายุทะเบียน ซึ่งมีอัตราคาธรรมเนียม ดังนี้ 
  

ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมการตออายุทะเบียน 40 
(วันที่ 1 มกราคม 2006) 

 
 

 
 

                                                  
40 ดัดแปลง จาก http://www.wipo.int 

คาธรรมเนียมการตออายทุะเบียน 
ครอบคลุม 10 ป 

สวสิฟรังค 

1)   คาธรรมเนียมเบื้องตน (Basic  Fee)   653 
2)   คาธรรมเนียมสําหรับจําพวกสินคาและ/หรือบริการ 
     (Supplementary Fee) ที่เกิน 3 จําพวก 

73 

3)  คาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน   
     (Complementary Fee)                            

73 

4 )   คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (Individual Fee)  
       

ภาคีสมาชิก 
กําหนดอัตราเอง

5) คาธรรมเนียมในกรณีที่ ยื่นคําขอตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา  
ไมทัน สามารถที่จะขอผอนผันการตออายุทะเบียนระหวางประเทศได 
เปนเวลาหกเดือน นับจากวันสิ้นอายุ (grace period) แตตองชําระ  
เงินเพิ่ม (Surcharge) 

50% ของ 
คาธรรมเนียม
เบื้องตน         

ที่จะตองจาย 
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วิธีการชําระคาธรรมเนียมแกสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ (International Bureau)41 
 
การคํานวณคาธรรมเนียมตาง ๆ ไมวาจะเปนในการยื่นคําขอจดทะเบียน              

ระหวางประเทศ หรือคาธรรมเนียมในการขอตออายุความคุมครอง ทางสํานักงานทะเบียน 
ระหวางประเทศมีโปรแกรมในการคํานวณ ที่บุคคลทั่วไปสามารถใชได ที่เวบไซต  www.wipo.int 

การชําระคาธรรมเนียมแกสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ (International 
Bureau) อาจทําไดหลายวิธี ดังนี้ 

1)  หักจากบัญชีกระแสรายวันที่เปดไวกับองคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก
ในสกุลเงินสวิสฟรังค การเปดบัญชีดังกลาว จะเปนประโยชนอยางยิ่ง โดยเฉพาะกรณีที่มี                    
การทําธุรกรรมตาง ๆ กับสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศอยูเสมอ เชน กรณีที่ตองมีการชําระ
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสาร อนึ่ง เงื่อนไขและ
วิธีการเปดบัญชีจะเปนไปตามขอกําหนดของ องคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก 

2)  โดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของ WIPO 
  ชื่อธนาคาร: Credit Suisse - 1211 Geneva 70 – Switzerland 
            ชื่อบัญชี: WIPO/OMPI หมายเลขบัญชี (IBAN): CH35 0425 1048 7080 8100 0 
  SWIFT code: CRESCH ZZ12A 

3)  จายโดยใชเช็คธนาคารในสกุลเงินสวิสฟรังค โดยเช็คดังกลาวอาจแนบมา
พรอมกับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ หรือ สงแยกตางหากพรอมแนบ
สําเนาคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศที่ระบุหมายเลขอางอิงของคําขอนั้นๆ  

4)  จายเปนเงินสดที่สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศเลย   
    
   
 
 
    
 
 
 
   

                                                  
41 ดัดแปลง จาก http://www.wipo.int 
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  2.6  ขอแตกตางระหวางขอตกลงมาดริดกับพิธีสารมาดริด 
    
   1. การเขาเปนภาคีสมาชิกตามพิธีสารมาดริดไดเปดโอกาสใหองคกร                 
ระหวางประเทศสามารถเขาเปนภาคีสมาชิกได ในขณะที่ขอตกลงมาดริดไมเปดโอกาสให              
องคกรระหวางประเทศเขาเปนภาคีสมาชิกตามขอตกลงดังกลาวได ซึ่งปจจุบันประชาคมยุโรป 
(European Community) ไดเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2004 ดังนั้น 
เจาของเครื่องหมายการคา อาจยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตอ            
Office for Harmonization  in the Internal Market (OHIM) แหงประชาคมยุโรป แตจะตองมี
ทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหรือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานอยูกับ OHIM                  
ในทางกลับกัน ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ อาจระบุประชาคมยุโรป 
เปนเปาหมายในการขอรับความคุมครองภายใตพิธีสารมาดริด นอกจากนี้ เปนที่คาดหมายวา 
องคการทรัพยสินทางปญญาแหงแอฟริกัน (African Intellectual Property Organization หรือ 
OAPI) จะเขาเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริดในไมชานี้ 42 ซึ่งจะอํานวยประโยชนตอเจาของ
เครื่องหมายการคาที่ประสงคจะจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในภูมิภาคแอฟริกาเปนอยางยิ่ง 
 
  2. เจาของเครื่องหมายการคาหรือตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการคา              
สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ภายใตพิธีสารมาดริดได                  
แมเครื่องหมายการคานั้น จะยังไมไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานในประเทศ              
ตนกําเนิดของตนเอง แตอยางนอยจะตองมีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน          
สํานักทะเบียนตนกําเนิดเสียกอน ในขณะที่ การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศภายใตขอตกลงมาดริด จะตองมีทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานในประเทศตนกําเนิด
อยูกอนแลว 
 
   3. ตามขอตกลงมาดริด ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศจะมี               
อายุความคุมครอง 20 ป และอาจตออายุความคุมครองไดอีกทุก ๆ 20 ป แตตามพิธีสารมาดริด 
ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ มีอายุความคุมครอง 10 ป และอาจตออายุอายุความ
คุมครองได ทุก 10 ป            
    
                                                  

42 “The Madrid System:Basic Features” http://www.wipo.int 
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   4.  ภาษาที่ใชในการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 
ภายใตขอตกลงมาดริด (Madrid Agreement) กําหนดใหใชเพียงภาษาเดียวคือภาษาฝรั่งเศส            
แต ภาษาที่ใชภายใตพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) สามารถเลือกใชไดถึง 3 ภาษา คือ 
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาสเปน ทั้งนี้ ภาษาสเปนเปนภาษาหนึ่งที่มีการใช              
อยางแพรหลายในโลก โดยเฉพาะประเทศในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต เชน ประเทศ
เม็กซิโก คอสตาริกา  อารเจนตินา ชิลี  เปนตน ดังนั้น การที่เพิ่มภาษาสเปนใหเปนภาษาหนึ่งใน
ระบบมาดริด อาจจะจูงใจใหประเทศที่ใชภาษาสเปนเปนภาษาราชการ เขามาเปนภาคีสมาชิก          
ในพิธีสารมาดริดมากขึ้น  
 
  5.  โครงสรางคาธรรมเนียมที่กําหนดไวตามพิธีสารมาดริด มีความยดืหยุนมากกวา
ขอตกลงมาดริด กลาวคือ พิธีสารมาดริดใหสิทธิภาคีสมาชิกในการเลือกที่จะเก็บคาธรรมเนียม
เฉพาะประเทศ แทนการรับสวนแบงจากคาธรรมเนียมสําหรับระบุรายการสินคาหรือบริการ
เพิ่มเติม และคาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่ระบุขอรับความคุมครอง ซึ่งอาจทําใหได รับ
คาธรรมเนียมที่สูงกวา 
 
  6.  พิธีสารมาดริดไดกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวกับ “Central Attack” ไวตางจากที่
กําหนดไวในขอตกลงมาดริด กลาวคือ กรณีที่ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศถูกเพิก
ถอนภายระยะเวลาผูกพัน 5 ป เพราะเหตุ “Central Attack” พิธีสารมาดริดเปดโอกาสใหเจาของ
ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ขอเปลี่ยนสภาพทะเบียนที่ถูกเพิกถอนดังกลาว            
เปนคําขอจดทะเบียนแบบรายประเทศ (Transformation) โดยผูยื่นคําขอเปลี่ยนสภาพยังสามารถ
ใชสิทธิขอนับวันยื่นคําขอจดทะเบียนยอนหลังได โดยใหถือเอาวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศในครั้งแรก เปนวันที่เร่ิมไดรับความคุมครอง กระบวนการ
เหลานี้จะชวยลดความเสียหายที่เกิดจากกรณี “Central Attack” ไดพอสมควร อนึ่ง การแกไขใน
สวนนี้ เปนผลมาจากการผลักดันของประเทศเนเธอรแลนด ใหมีกระบวนการชวยลดความสูญเสีย
อันเกิดจากกรณี “Central Attack”  จึงมีการเรียกขอเสนอของประเทศเนเธอรแลนดวา “Dutch 
Proposal”43 
    

           
                                                  

43 Ian Jay Kaufman,“The Madrid Protocol and The United States:A New Road to Travel in 
International Trademarks”,http://www.ladas.com. 
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 ตารางแสดงขอแตกตางระหวางขอตกลงมาดริดกับพิธีสารมาดรดิ 
 

ความแตกตางในเรื่อง ขอตกลงขอตกลง  
 

พิธีสารพิธีสาร  
 

การเขาเปนภาคีการเขาเปนภาคี  
 

รัฐรัฐ  
 

รัฐหรือองคการระหวางรัฐรัฐหรือองคการระหวางรัฐ  
 

เครื่องหมายการคาพืน้ฐานเครื่องหมายการคาพืน้ฐาน  
 

ตองมีทะเบียนเครื่องหมายตองมีทะเบียนเครื่องหมาย
การคาพืน้ฐานการคาพืน้ฐาน  

 

ทะเบียนเครื่องหมายทะเบียนเครื่องหมาย  
การการคาพืน้ฐานคาพืน้ฐาน  

หรือหรือ  
คําขอจดทะเบยีนคําขอจดทะเบยีน  

เครื่องหมายการคาพืน้ฐานเครื่องหมายการคาพืน้ฐาน  
คาธรรมเนียมคาธรรมเนียม  

 
มี มี 33  ประเภทประเภท  

--  คาธรรมเนยีมคาธรรมเนยีมเบื้องตนเบื้องตน  
--  คาธรรมเนยีมในการระบุคาธรรมเนยีมในการระบุ
ประเทศเพื่อขอจดทะเบียนประเทศเพื่อขอจดทะเบียน  
  --  คาธรรมเนียมในการระบุคาธรรมเนียมในการระบุ
รายการสนิคาและบริการ รายการสนิคาและบริการ 
ที่เกนิ ที่เกนิ 33  จําพวกจําพวก  

 

มี มี 44  ประเภทประเภท  
--  คาธรรมเนยีมคาธรรมเนยีมเบื้องตนเบื้องตน  
--  คาคาธรรมเนยีมในการระบุประเทศธรรมเนยีมในการระบุประเทศ
เพื่อขอจดทะเบียนเพื่อขอจดทะเบียน  
--  คาธรรมเนยีมในการระบุรายการคาธรรมเนยีมในการระบุรายการ
สินคาและบรกิาร ที่เกนิ สินคาและบรกิาร ที่เกนิ 33  จําพวกจําพวก  
--  คาธรรมเนยีมเฉพาะประเทศคาธรรมเนยีมเฉพาะประเทศ  

ระยะเวลาในการแจงการระยะเวลาในการแจงการ
ปฏิเสธการจดทะเบียนปฏิเสธการจดทะเบียน  

 

1122    เดือนเดือน  
 

1122    เดือนเดือน  หรือ หรือ 1188  เดือน เดือน   
หรือ มากกวา หรือ มากกวา 1188    เดือนเดือน  

(กรณีสงวนสทิธิ) 
ระยะเวลาที่ระยะเวลาที่ทะเบียนทะเบียน

เครื่องหมายการคาระหวางเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศ ผูกอยูกับทะเบียนหรือประเทศ ผูกอยูกับทะเบียนหรือ
คําขอจดทะเบยีนพืน้ฐานคําขอจดทะเบยีนพืน้ฐาน

((DDeeppeennddeennccyy))  

55  ปป  
 

55  ป แตสามารถขอโอนทะเบยีนป แตสามารถขอโอนทะเบยีน
หรือคําขอจดทะเบยีนระหวางหรือคําขอจดทะเบียนระหวาง

ประเทศประเทศ  
เปนเปนคําขอคําขอจดทะเบียนจดทะเบียน
ภายในประเทศไดภายในประเทศได    
((TTrraannssffoorrmmaattiioonn))  

ภาษาภาษา  
 

ภาษาฝรั่งเศสเทานั้นภาษาฝรั่งเศสเทานั้น  
 

ภาษาฝรั่งเศส หรือ อังกภาษาฝรั่งเศส หรือ อังกฤษฤษ    
หรือ สเปน 
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   2.7  ขอดีและขอเสียของระบบการจดทะเบียนมาดริด 
    
   ขอดี 
   1. ระบบการจดทะเบียนมาดริด กําหนดใหยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศเพียงคําขอเดียว แตไดรับความคุมครองในหลายประเทศ โดยเจาของ
เครื่องหมายการคา ไมจําเปนตองยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในทุกประเทศที่                     
ตนประสงคใหเครื่องหมายของตนไดรับความคุมครอง จะเห็นวามีความสะดวกเปนอยางยิ่ง 
   2 .  กระบวนการในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                 
ระหวางประเทศ ของประเทศที่ถูกระบุไวในคําขอเพื่อรับความคุมครอง  ตองใหคําตอบแกผูยื่น           
คําขอจดทะเบียนวาจะรับหรือปฏิเสธการจดทะเบียน ภายในระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งมักจะสั้นกวา
ระยะเวลาในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนภายในประเทศของหลายๆ ประเทศ 
  3.  การยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศยื่นเพียงคําขอเดียว ยอมทําให
ประหยัดคาใชจายในการจางที่ปรึกษากฎหมาย หรือตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เพราะ                   
เจาของเครื่องหมายการคาไมจําตองจางที่ปรึกษากฎหมายหรือตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาในทุกประเทศที่ตนยื่นคําขอจดทะเบียน 
  4. เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศ สามารถยื่นคําขอขยายความคุมครองไปยังประเทศภาคีสมาชิกอื่นๆ ภายหลังที่ไดรับการ   
จดทะเบียนแลวเมื่อใดก็ได 
  5. คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตามพิธีสารมาดริด  
สามารถยื่นคําขอจดทะเบียน และดําเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา โดยใชภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาสเปน โดยไมตองแปลเปนภาษาทองถิ่นของประเทศที่เจาของเครื่องหมาย
การคาขอจดทะเบียน 
  6. เจาของเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ ไมตองคอยกังวลกับการยื่น                
คําขอตออายุความคุมครองเครื่องหมายการคาในทุกๆประเทศ ที่เครื่องหมายการคานั้น ไดรับ           
การจดทะเบียน เพราะเพียงยื่นคําขอตออายุความคุมครองเครื่องหมายการคา ภายใตพิธีสาร
มาดริดเพียงคําขอเดียว  ก็สงผลเปนการตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคาทุกทะเบียน กรณีนี้               
มีขอพิจารณาสําหรับเจาของเครื่องหมายการคา ที่คาดวาจะใชเครื่องหมายการคาของตนเองใน
ระยะยาว จะไดรับประโยชนจากการประหยัดคาใชจายในสวนนี้เปนอยางยิ่ง แตถา ไมประสงคจะ
ใชเครื่องหมายการคาระยะยาว ก็อาจจะไมไดรับประโยชนในสวนนี้เทาใดนัก  
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  7.  ผลดีตอสํานักงานทะเบียนตนกําเนิด มีหลายประการ เชน ภาระในสวนของ 
การประกาศโฆษณาจะตกแกสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศแหง WIPO, การเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนระหวางประเทศ จะเปนหนาที่ของสํานักงานทะเบียน
ระหวางประเทศเชนกัน โดยสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะเปนผูโอนคาธรรมเนียมใหกับ
ประเทศภาคีสมาชิกที่ถูกระบุในคําขอจดทะเบียนเอง เปนตน44  
     
   ขอเสีย 
    
  1. ความคงอยูของเครื่องหมายการคาระหวางประเทศนั้น ถูกกําหนดใหผูกอยู          
กับความสมบูรณของเครื่องหมายการคาในประเทศของเจาของเครื่องหมายการคา เปนระยะเวลา 
5 ป ซึ่งเรียกวา Dependence Period กลาวคือ หากเครื่องหมายการคาพื้นฐานในประเทศ                 
ของเจาของเครื่องหมายการคาถูกเพิกถอน ไมวาจะดวยเหตุที่ทะเบยีนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน
ถูกเพิกถอนโดยคําสั่งนายทะเบียนหรือศาล หรือเพิกถอนดวยความสมัครใจหรือ เจาของ
เครื่องหมายการคาไมตออายุความคุมครอง หรือ เปนกรณีที่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
พื้นฐาน ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนหรือถูกเพิกถอนหรือถูกละทิ้งคําขอ  ทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศนั้น ก็จะถูกเพิกถอนไปดวย กระบวนการนี้ เรียกวา “Central Attack” อยางไร                
ก็ตาม เจาของทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศที่ถูกเพิกถอน อาจขอเปลี่ยนสภาพ
ทะเบียนเครื่องหมายการคาดังกลาว เปนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศ 
(Transformation)  ทั้งนี้ ยอมกอใหเกิดคาใชจายตามมา ไมวาจะเปน คาใชจายในการจางที่
ปรึกษากฎหมายทองถิ่น หรือคาธรรมเนียมในการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ภายในประเทศนั้นๆ 
  2. กระบวนการในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของบางประเทศ อาจใช
เวลานอยกวาการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด เชน                        
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศอังกฤษ กรณีที่ไมมีการคัดคานการจดทะเบียน              
อาจใชระยะเวลาเพียง 7 เดือน ดังนั้น บางกรณีการยื่นคําขอจดทะเบียนเปนรายประเทศ                  
อาจตอบสนองความตองการของเจาของเครื่องหมายการคาไดมากกวา 45 

                                                  
44 “The Madrid System:Basic Features” http://www.wipo.int 
45 “The Madrid Protocol and International Brand Management” http://www.whitecase.com 
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3. ประเทศภาคีสมาชิกบางประเทศกําหนดใหมีการระบุรายการสินคา                  
และหรือบริการ ที่เจาะจงมากกวาประเทศภาคีสมาชิกประเทศอื่น เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
กําหนดใหมีการระบุรายการสินคาและบริการที่คอนขางแคบและเจาะจง ดังนั้น คําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  ที่อาศัยคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหรือ
ทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนฐาน ตองระบุรายการสินคาหรือ             
บริการที่คอนขางเจาะจง  ซึ่งอาจจะไมตรงกับความตองการของตนเองเทาใดนัก46 นอกจากนี้                    
การเลือกวาจะใชประเทศใดเปนประเทศตนกําเนิดก็มีความสําคัญ เนื่องจาก แตละประเทศมี
ระเบียบขอบังคับภายในประเทศที่แตกตางกันไป ดังนั้น ควรที่จะเลือกยื่นคําขอจดทะเบียนพื้นฐาน
ในประเทศที่มีระเบียบขอบังคับที่เขมงวดนอยกวา 
  4. การโอนสิทธิในเครื่องหมายการคาไมสามารถกระทําได ถาผูรับโอนไมมี
คุณสมบัติ ท่ีจะยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ภายใตพิธีสารมาดริด  
ดังนั้น หากเจาของเครื่องหมายการคาใด คาดหมายที่จะทําการโอนเครื่องหมายการคาของตนใน
อนาคต ตองพิจารณาถึงประเด็นนี้ดวย 
  5. กรณีที่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ถูกคัดคานหรือถูก
ปฏิเสธการรับจดทะเบียน การที่ผูยื่นคําขอจดทะเบียนตองดําเนินการตางๆ โดยมีสํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศเปน ผูประสานงานอาจกอใหเกิดความลาชา กวาการประสานงาน
โดยตรง  และคาใชจายที่ตองจายใหกับที่ปรึกษากฎหมายหรือตัวแทนการจดทะเบียน                
เครื่องหมายการคายอมมากขึ้นตามไปดวย 
  6. หากมีเจาของเครื่องหมายการคาชาวตางชาติเขามาดําเนินการยื่นคําขอ          
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริดในประเทศไทยเปนจํานวนมาก อาจสงผล
กระทบตอผูประกอบการหรือเจาของเครื่องหมายการคาชาวไทย ที่ประสงคจะจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาของตนในประเทศไทย กลาวคือ อาจจะทําใหการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาไทยเปนไปไดยากขึ้น เพราะมีเครื่องหมายการคาของชาวตางชาติไดรับการจดทะเบียน            
มากขึ้น นอกจากนี้ ประเด็นสําคัญที่ควรคํานึงถึง คือ ผูประกอบการหรือเจาของเครื่องหมายการคา
ชาวไทย จะไดรับประโยชนจากการเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริดมากนอยเพียงใด เพราะจากตัวอยาง
สถิติที่ เจาของเครื่องหมายการคาชาวไทยไดยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใน
ตางประเทศ เชน ในป 2002 มีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของไทย ตอสํานัก
สิทธิบัตรแหงประเทศญี่ปุน (JPO) จํานวน 53 คําขอ โดยไดรับการจดทะเบียน 44 คําขอ,ในป 

                                                  
46“The Madrid Protocol and International Brand Management” http://www.whitecase.com   
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2002 มีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของไทย ตอสํานักเครื่องหมายการคาและ
สิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ (USPTO) จํานวน 103 คําขอ โดยไดรับการจดทะเบียน 43 คําขอ จะเห็นได
วา อัตราการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการคา  และการได รับการจดทะเบียน                       
ของเจาของเครื่องหมายการคาชาวไทยในตางประเทศ ยังมีไมมากนัก 
  7. ผูประกอบการหรือเจาของเครื่องหมายการคาชาวไทย อาจจะไดรับผลเสีย  
หากระบบการจัดการขอมูลไมรวดเร็วหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอ กลาวคือ ระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ เปนระบบที่ตองมีการเชื่อมโยงและสงผานขอมูลระหวาง
ประเทศอยูตลอดเวลา ดังนั้น หากเกิดปญหาเกี่ยวกับการสงผานขอมูลหรือปรับปรุงขอมูลลาชา 
ยอมทําใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนชาวไทยไดรับขอมูลที่ไมครบถวนหรือคลาดเคลื่อน จนอาจกระทบ
ตอการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ และอาจทําใหเสียเปรียบประเทศภาคี
สมาชิกประเทศอื่น 
 
 

 2.8 สถิติผูที่ยืน่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใต                    
ระบบมาดริด 15 ลําดับ ในป 200447  

 
1. Henkel (Germany) 
2. Hofer (Austria) 
3. Richter Gedeon (Austria) 
4. Janssen Pharmaceutica (Belgium) 
5. Beiersdorf AG (Germany) 
6. Siemens (Germany) 
7. Novartis (Switzerland) 
8. Philips Electronics (Netherlands) 
9. Aldi (Germany) 
10. Lidl Stifnung & Co (Germany) 
11. Deutsche Postbank AG (Germany) 
12. L’Oreal (France) 

                                                  
47 ขอมูลจาก  WIPO . Double Digit Growth Marks Record Year for International Trademark 

System, 13 March 2005. 
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13. Altana Pharma AG (Germany) 
14. Nestle’ (Switzerland) 
15. Unilever (Netherland) 

   
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  3 
 

มาตรการเพื่อเตรียมความพรอมของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสิงคโปร 
ในการเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด 

 
ประเทศสหรัฐฯ ใชเวลากวา 14 ป กวาที่จะเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด 

เหตุผลหลักของการเขาเปนภาคี คือ ความจําเปนของภาคธุรกิจของประเทศสหรัฐฯ ที่มีตลาดอยู            
ทั่วโลก  ทั้งนี้  มีความพยายามจากหลายฝาย  ไมวาจะเปนองคการเครื่องหมายการคา                  
ระหวางประเทศ (INTA) องคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก (WIPO) องคกรธุรกิจ ผลักดันให
ประเทศสหรัฐฯ เขาเปนภาคีสมาชิก  การเตรียมความพรอมของประเทศสหรัฐฯ จึงนาที่จะนํามา
ศึกษา เพื่อเปนแนวทางของประเทศไทยในการเตรียมความพรอมในการเขาเปนภาคีสมาชิก                
พิธีสารมาดริด ในสวนของประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนประเทศในกลุมอาเซียน  ไดเขาเปนภาคีสมาชิก
ในพิธีสารมาดริด กอนประเทศสหรัฐฯ และมีการเตรียมความพรอมที่คอนขางมีประสิทธภิาพ ทัง้ใน
สวนความพรอมทางดานกฎหมายและความพรอมทางดานอื่นๆ เชน ดานระบบคอมพิวเตอร           
เปนตน ดังนั้น การศึกษาแนวทางในการเตรียมความพรอมของประเทศสิงคโปร นาจะเปน
ประโยชนตอประเทศไทยเปนอยางยิ่ง 

 
3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 3.1.1 ระบบการใหความคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดให  การไดมาซึ่งสิทธิในเครื่องหมาย

การคานั้น ไดมาจากการใชเครื่องหมายการคา แมวาเจาของเครื่องหมายการคาจะไมได                    
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาดังกลาวก็ตามที โดยเรียกเครื่องหมายการคาดังกลาววา    
Common  Law Trademark  แตสิทธิในเครื่องหมายการคาจะจํากัดอยูเฉพาะในพื้นที่ ที่ไดมีการ
ใชเครื่องหมายการคานั้น1 หากเจาของเครื่องหมายการคาประสงคจะใหเครื่องหมายการคาของตน
ไดรับการคุมครองสิทธิมากขึ้น ก็ตองดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา               
ซึ่งมีทั้งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในระดับรัฐ (State Trademark Registration)           

                                                  
1 Dana Shilling, “Essentials of Trademarks and Unfair Competition”, (USA : John 

Wiley&Son,Inc,2002), page 4. 
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ซึ่งเจาของเครื่องหมายการคาจะไดรับความคุมครองสิทธิแตเฉพาะในรัฐ ที่ตนไดรับการ                          
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาเอาไวเทานั้น และการจดทะเบียนเครื่องหมายการคากลาง 
(Federal Trademark Registration) ซึ่งเจาของเครื่องหมายการคาจะไดรับความคุมครองทั่วทั้ง               
ประเทศสหรัฐฯ และ กรณีเกิดขอพิพาท เจาของเครื่องหมายการคายังสามารถนําคดีขึ้นสู                  
การพิจารณาของศาลแหงรัฐบาลกลาง (Federal Courts)ได โดยจะตองยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาตอ สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ทั้งนี้ อายุความคุมครอง
ของทะเบียนเครื่องหมายการคากลาง มีอายุ 10 ป นับแตวันที่เครื่องหมายการคานั้นไดรับการ         
จดทะเบียน และสามารถขอตออายุได ไมมีที่สิ้นสุดตราบใดที่เจาของเครื่องหมายยังคงใช
เครื่องหมายนั้นๆอยู  ในสวนของอายุความคุมครองของทะเบียนเครื่องหมายการคาในระดับรัฐ  
จะขึ้นอยูกับกฎหมายภายในแตละรัฐ ซึ่งสวนใหญจะมีระยะเวลาความคุมครอง 5 ป 

กฎหมายเฉพาะซึ่งใหความคุมครองเครื่องหมายการคา คือ The Lanham Act 
1946 บัญญัติอยูใน Title15 แหง United States Code มาตรา 1051-1127  ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคากลางเอาไว  ในสวนของการจดทะเบียนระดับรัฐนั้น แตละรัฐจะ
มีกฎหมายเครื่องหมายการคาภายใน โดยสวนใหญนําหลักการและรูปแบบมาจากกฎหมาย
ตนแบบ (Model State Trademark Bill) ซึ่งมีหลักการเชนเดียวกันกับ The Lanham Act2                     
รัฐตางๆ ในประเทศสหรัฐฯ กวา 46 รัฐ ไดนํากฎหมายตนแบบมาใช ในการตรากฎหมายภายใน 
สงผลใหกฎหมายเครื่องหมายการคาภายในแตละรัฐ มีความคลายคลึงกัน อนึ่ง แมวาจะมีผูอ่ืนใช
เครื่องหมายนั้นๆอยูกอนแลว แตบุคคลนั้นยังไมไดดําเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา  
บุคคลอื่นอาจยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นได หากมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กําหนดไว  และ เมื่อไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว เจาของทะเบียนเครื่องหมาย
การคาไมมีสิทธิที่จะหามผู อ่ืนที่ไดใชเครื่องหมายการคาเดียวกันอยูกอนแลว ใหยุติการใช
เครื่องหมายนั้นๆ ในพื้นที่ ที่เขาเคยใชอยูกอน   

 
ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
1)  การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคากลาง อาจยื่นโดยตรงตอ               

สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ (The United States Patent and Trademark 
Office) หรือ  ยื่นคําขอผานระบบอิ เลคทรอนิกสก็ ได  โดยกอนการยื่นคําขอจดทะเบียน                        

                                                  
2 Richard Stim ,“ Trademark Law”, (Canada: West Legal Study Thomson Learning,2000), 

page13 -17. 



 54

ควรตรวจสอบวาเครื่องหมายการคาดังกลาวมีผูใด ใชอยูหรือมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ไวแลวหรือไม การตรวจสอบนี้สามารถกระทําไดหลายวิธี ไดแก  

- ตรวจคน ณ ที่ทําการของสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ  
- ตรวจคนทางฐานขอมูลของ  สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ 

โดยใชระบบการตรวจคนเครื่องหมายการคาทางอิเลคทรอนิกส (Trademark Electronic Search 
System หรือ TESS) ซึ่งมีขอมูลเครื่องหมายการคา ที่ไดรับการจดทะเบียน, ที่ถูกเพิกถอน,                         
ที่ ส้ินอายุความคุมครอง  รวมทั้ ง  คําขอที่อยู ระหวางกระบวนการพิจารณาจดทะเบียน                 
(Pending Application ) มากกวา 3 ลานขอมูล  ซึ่งขอมูลเหลานี้จะจํากัดอยูเฉพาะกรณีที่เปน           
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคากลาง หรือ ทะเบียนเครื่องหมายการคากลาง ดังนั้น 
เครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนในระดับรัฐ หรือ ในตางประเทศ ยอมไมปรากฏใน
ฐานขอมูลนี้ อนึ่ง การที่เจาของเครื่องหมายการคาทําการตรวจคนเครื่องหมายการคาเอง อาจจะ
ไดผลการตรวจคนที่ไมสมบูรณเทากับการให ผูที่มีความชํานาญตรวจคน3  ในกรณีที่ตองการ              
ตรวจคนวา เครื่องหมายการคาใดไดรับการจดทะเบียนในระดับรัฐแลวหรือไม อาจตรวจคนได           
ทางเวบไซต www.nass.org  ซึ่งมีเพียงบางรัฐที่ใหบริการในการตรวจคนออนไลน 

- นอกจากนี้  สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯไดมอบหมายให
หองสมุดกวา 80 แหง ที่กระจายอยูทั่วประเทศสหรัฐฯ เปน Patent and Trademark Depository 
Libraries  หองสมุดเหลานี้จะมี CD-ROMs ที่บรรจุขอมูลที่เกี่ยวกับทะเบียนเครื่องหมายการคา
และคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา   

- การตรวจคนโดยวาจางใหบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดําเนินการให เชน บริษัท 
Thomson& Thomson  หรือ บริษัท CCH Corsearch เปนตน โดยบริษทัดังกลาวจะทําการตรวจ
คนจาก ฐานขอมูลของสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ, ฐานขอมูลในแตละรัฐ, 
ตรวจคนทางอินเตอรเน็ต, ตรวจคนทางทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ รวมถึง                   
การตรวจคนจากวารสาร นิตยสาร หรือแมกระทั่งทางโทรศัพท เพื่อใหทราบวาเครื่องการการคา
ดังกลาวถูกใชหรือไดรับการจดทะเบียนแลวหรือยัง  เมื่อประมวลผลแลว จะทํารายงานแจงให
ลูกคาทราบผลการตรวจคน อนึ่ง บริษัทดังกลาวจะไมมีหนาที่ในการใหความเห็นเกี่ยวกับการ             
จดทะเบียนหรือตีความผลการตรวจคน หนาที่ดังกลาวจะเปนของทนายความหรือที่ปรึกษา
กฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ   

                                                  
3 Deborah E. Bouchoux ,“Protecting Your Company’s Intellectual Property : A Practical 

Guide to Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets ”,  (USA:AMACOM,2001), page 28-29. 
 



 55

 
2)  คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ที่ยื่นตอสํานักเครื่องหมายการคาและ

สิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ มี 2 กรณี คือ 
(1)  กรณีที่ เจาของเครื่องหมายการคาไดใชเคร่ืองหมายการคานั้นจริง           

ในเชิงพาณิชย (Actual Use in Commerce)  ใหแนบตัวอยางเครื่องหมายการคาที่ใชจริงบน              
ตัวสินคาหรือบริการ มาพรอมกับคําขอจดทะเบียน อนึ่ง การใชในเชิงพาณิชย หมายถึง การคาที่ใช
เครื่องหมายการคาโดยสุจริต ไมใชเปนการจองสิทธิในเครื่องหมายไวโดยไมไดนําไปใชจริง             
การโฆษณาหรือการสงเสริมการคา กอนที่สินคาหรือบริการจะถูกนํามาใชใชการคาอยางแทจริง         
ไมนบัวาเปนการใชในเชิงพาณิชย4   

 (2)  กรณีที่ เจาของเครื่องหมายการคา ยังไมไดใชเครื่องหมายการคานั้น 
ในเชิงพาณิชย อาจยื่นคําขอจดทะเบียน โดยแสดงเจตจํานงโดยสุจริตที่จะใชเครื่องหมายนั้นๆ             
ในเชิงพาณิชย (Bona Fide Intent to Use) 

 
3)   คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ตองประกอบไปดวย 

        - คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
        - รูปตัวอยางเครื่องหมายการคา จํานวน 1 รูป ตอสินคาหรือบริการ 1 จําพวก                   

      - หนังสอืมอบอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียน 
        - คําแปลหรือคําอาน สําหรับเครื่องหมายการคาที่ไมใชภาษาอังกฤษ 
        - รายการสินคาและหรือบริการที่ประสงคจะขอรับการจดทะเบียน 
        - ขอมูลของผูยื่นคําขอจดทะเบียน ชื่อ ที่อยู สัญชาติ เปนตน 
   
  4)  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา5 ปรากฏตามตาราง
แสดงอัตราคาธรรมเนียม 
 

 
 
 
 

                                                  
4 สรุปจาก http://www.depthai.go.th/Interdata/Country/ขอมูลประเทศสหรัฐอเมริกา.doc 
5 ขอมูลจาก http://www.uspto.gov 
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ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียม 

 

 
5)  การขอถือสิทธิยอนหลัง 

   
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา มีสิทธิที่จะขอถือสิทธินับวันยื่น              

คําขอจดทะเบียนยอนหลังในประเทศสหรัฐอเมริกาได โดยจะตองยื่นคําขอถือสิทธิดังกลาว               
พรอมกับ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ทั้งนี้ ตองเปนการยื่นคําขอจดทะเบียนใน               
ประเทศสหรัฐฯ ภายในกําหนดเวลา 6 เดือน นับแตวันที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใน
ประเทศอื่น 

 
6)   การตรวจสอบในเนื้อหาสาระ 

   
สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะตรวจสอบวา เคร่ืองหมาย

การคานั้น มีลักษณะบงเฉพาะ  อันทําใหผูบริโภคแยกแยะไดวาแตกตางกับเครื่องหมายการคาอ่ืน 
และ เครื่องหมายการคานั้นตองไมเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาของผู อ่ืนที่ไดรับ                  
การจดทะเบียนไวแลว 
  ในกรณีที่ เครื่ องหมายนั้น  ไมมีคุณสมบัติ ในการรับการจดทะเบียนได                        
สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะแจงใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนทราบถึงเหตุผล
ของการปฏิเสธการจดทะเบียน พรอมทั้งแจงใหผูยื่นคําขอแกไขคําขอจดทะเบียนนั้นดวย ผูยื่น            
คําขอจดทะเบียนตองดําเนินการแกไขภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ไดรับการแจง มิฉะนั้น คําขอ                   
จดทะเบียนดังกลาวจะถูกจําหนายออกจากสารบบ ถาผูยื่นคําขอจดทะเบียนไมพอใจคําวินิจฉัย
ดังกลาว  ก็สามารถดําเนินการอุทธรณ ตอคณะกรรมการเครื่องหมายการคาได 

  

คาธรรมเนียมในแตละขัน้ตอน เหรียญสหรฐั 
คําขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาผานระบบอิเลคทรอนิกส จําพวกละ 325 เหรียญสหรัฐ 
คําขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาแบบเอกสาร จําพวกละ 375 เหรียญสหรัฐ 
คําแถลงแสดงการใชเครื่องหมายการคา (Statement of Use) จําพวกละ 100  เหรียญสหรฐั 
คําขอตออายุทะเบยีนเครื่องหมายการคา จําพวกละ 400 เหรียญสหรัฐ 
การประกาศโฆษณา จําพวกละ 100  เหรียญสหรฐั 
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7)  การรับจดทะเบียน  
   

ในกรณีที่ไมมีผูคัดคานการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา หรือมีผูคัดคาน                  
แตมีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยถึงที่สุด ใหยกคําคัดคานนั้น หากเปนคําขอจดทะเบียนประเภทที่มีการใช
เครื่องหมายการคา นายทะเบียนเครื่องหมายการคาจะมีคําสั่งใหรับจดทะเบียน และออกหนังสือ
สําคัญแสดงการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น ใหแกผูที่ยื่นคําขอจดทะเบียน 

 ในกรณีที่เปนคําขอจดทะเบียน ที่ผูยื่นคําขอไดแสดงเจตนาจะใชเครื่องหมาย
การคานั้น (Intent to Use Application) เมื่อผูยื่นคําขอจดทะเบียนไดรับหนังสือแจงการรับ                    
จดทะเบียน (Notice of Allowance) แลวผูยื่นคําขอจดทะเบียน จะตองยื่นคําแถลงแสดงการใช
เครื่องหมายการคา (Statement of Use) พรอมตัวอยางของสินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้น                     
ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการคาจะดําเนินการตรวจสอบ กอนที่จะมีคําสั่งรับจดทะเบียนตอไป6 
โดยปกติ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศสหรัฐอเมริกา จะใชเวลาประมาณ 1-2 ป  
นับแตวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จนถึงวันออกหนังสือสําคัญแสดงการรับ                 
จดทะเบียนเครื่องหมายการคา เมื่อไดรับการจดทะเบียนแลว เจาของเครื่องหมายการคามีสิทธิใช
อักษรยอ R (Registered) เพื่อแสดงวา เครื่องหมายการคานั้น ไดรับการจดทะเบียนไวแลวกับ            
สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ   

 
3.1.2  เหตุผลและความจําเปนในการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด 
 
ประเทศสหรัฐฯ เปนประเทศที่มีพื้นที่กวางใหญ สงผลใหความตองการของผูบริโภค            

มีความแตกตางกันไปตามแตละพื้นที่ โดยผูบริโภคใหความสําคัญของยี่หอของสินคาเปน                
อยางมาก เพราะเชื่อวาคุณภาพของสินคาและราคาของสินคามีความสัมพันธกัน เครื่องหมาย
การคาจึงถูกใชเปนสื่อโฆษณา ในการทําใหผูบริโภคจดจําสินคาหรือบริการ  ยิ่งเครื่องหมายการคา
นั้นมีชื่อเสียงเปนที่รูจักมากเทาใด มูลคายิ่งมากขึ้นเทานั้น  โดยเครื่องหมายการคาอาจจะปรากฏ
อยูบนตัวสินคาหรือ หีบหอสินคา หรือในเวบไซตของบริษัท ดวยเหตุนี้ การคุมครองเครื่องหมาย
การคาจึงเปนภารกิจที่สําคัญของบริษัท เปนที่ทราบกันวา หากเครื่องหมายการคาของบริษัท              
ถูกบุคคลอื่นนาํไปใช  จะมีผลกระทบตอรายไดหรือสวนแบงทางการตลาด ของเจาของเครือ่งหมาย
การคา และอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของเจาของเครื่องหมายการคาที่แทจริง 

                                                  
6 เรียบเรียงจาก กรมทรัพยสินทางปญญา “คูมือการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาใน

ตางประเทศ 30 ประเทศ” ,หนา 383. 
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ตัวอยางเชน เครื่องหมายการคา Coca-Cola ที่เปนที่รูจักกันทั่วโลกวา เปนเครื่องหมายที่ใชกับ
สินคาประเภทเครื่องดื่ม แตกวาจะเปนที่รูจักมากขนาดนี้ บริษัท Coca-Cola ตองเสียคาใชจายใน
การโฆษณาสินคาเปนจํานวนมหาศาล และตองสั่งสมช่ือเสียงมาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน ทั้งนี้ 
เครื่องหมายการคา Coca-Cola ไดรับการจดทะเบียนจากสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร
แหงสหรัฐฯ ในป 1893 ตอมาบริษัท Coca-Cola ไดขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาอื่นๆ                      
อีกมากกวา 500 เครื่องหมาย เชน Coke, Diet Coke, Fanta เปนตน7 นอกจากเครื่องหมายการคา
ดังกลาว ประเทศสหรัฐฯ ยังมีเครื่องหมายการคาหรือบริการ ที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย เชน 
เครื่องหมายการคา Windows ใชกับ สินคาซอฟแวรคอมพิวเตอร, Acura ใชกับสินคารถยนต, 
United Airlines ใชกับบริการขนสง, Disneyland ใชกับบริการสวนสนุก เปนตน มีการประมาณ
การวา ในแตละวันชาวอเมริกันมีโอกาสพบเห็นเครื่องหมายการคามากกวา 1,000 เครื่องหมาย  
ไมวาจะเปนจาก สื่อวิทยุโทรทัศน, จากรถที่ขับ, จากหีบหออาหารที่รับประทาน, จากเสื้อผาที่          
สวมใส, และจากนิตยสารที่อาน8  

ปจจุบัน เจาของกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดขยายตลาดสินคาไปใน           
ตลาดตางประเทศเปนอันมาก ยอมเปนการดี หากเจาของเครื่องหมายการคาดําเนินการขอ                   
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาของตน ในประเทศที่ไดมีการติดตอคาขายอยูดวย เพราะในหลายๆ 
ประเทศ มีระบบการใหสิทธิในเครื่องหมายการคา แบบจดทะเบียนกอนมีสิทธิกอน (First to File 
System)  ดังนั้น หากเจาของเครื่องหมายการคา เพิกเฉยตอการจดทะเบียนในประเทศนั้น ๆ               
อาจถูกบุคคลอ่ืน ดําเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกันกอน                    
สงผลใหเจาของเครื่องหมายการคา ไมอาจจดทะเบียนในเครื่องหมายการคานั้นได แนนอนวายอม
สงผลตอการสงออกไปยังประเทศนั้นดวย แมวาเจาของเครื่องหมายการคาชาวอเมริกันจะใช
เครื่องหมายการคาในประเทศนั้นมากอนก็ตาม9 อนึ่ง การที่เจาของเครื่องหมายการคาชาวอเมริกัน 
ประสงคที่จะใหเครื่องหมายการคาของตนไดรับความคุมครองนอกประเทศ จะตองดําเนินการ    
ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในทุกๆ ประเทศ ที่ตนประสงคจะขอรับความคุมครอง                
ซึ่งกอใหเกิดความยุงยาก เสียเวลาและเสียคาใชจายเปนอันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับ
เจาของกิจการขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีงบประมาณที่จํากัด อาจจําเปนตองเลือกจดทะเบียน
                                                  

7 Richard Stim ,“ Trademark Law”, (Canada: West Legal Study Thomson 
Learning,2000),page 1-2. 

8 Deborah E. Bouchoux ,“Protecting Your Company’s Intellectual Property : A Practical 
Guide to Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets ”,  (USA:AMACOM,2001),page 4.  

9 Charles W. Saber, Donald A. Gregory, Jon D. Grossman, “Introduction to Intellectual 
Property Law”, (USA:BNA Books,1994), page 98. 
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เครื่องหมายการคาเฉพาะในบางประเทศ10 การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเปนภาคีสมาชิกใน              
พิธีสารมาดริด นอกจากจะชวยให เจาของธุรกิจชาวอเมริกันขอรับความคุมครองสิทธิใน
เครื่องหมายการคาของตนไดงายขึ้น ยังเปนการประหยัดเวลาและคาใชจายเปนอยางมาก            
สงผลใหไดเปรียบคูแขงในประเทศอื่น ที่ไมไดเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด ทั้งนี้ ในการเขาเปน
ภาคีสมาชิกจะสัมฤทธิผลตามความมุงหมายได ก็ตอเมื่อมีมาตรการในการเตรียมความพรอมที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
3.1.3 มาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพรอมกอนการเขาเปน

ภาคีสมาชิก 
 

(1) ประเทศสหรัฐฯไดเขาเปนภาคีสมาชิกในความตกลงระหวางประเทศที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 

-  เขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาวาดวยการจัดตั้งองคการทรัพยสินทางปญญา           
แหงโลก (WIPO Convention) เมื่อเดือนสิงหาคม 1970 ซึ่งพิธีสารมาดริดเปนหนึ่งในความตกลง
ระหวางประเทศ  ขององคการทรัพย สินทางปญญาแหงโลก  โดยมีสํานักงานทะเบียน                    
ระหวางประเทศ ทําหนาที่ในการบริหารจัดการใหเปนไปตามพิธีสารมาดริด 

- เขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) ตั้งแตเดือน
พฤษภาคม 1887 ดังนั้น ประเทศสหรัฐฯ จึงมีคุณสมบัติในการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด             
อยูแลว                

-  เขาเปนภาคีสมาชิกขอตกลงนีซ (Nice Agreement on classification of 
goods and services) ตั้งแต เดือนพฤษภาคม 1972 ทําใหการจําแนกจําพวกสินคาและบริการ 
ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศสหรัฐฯ สอดคลองกับ การจําแนกจําพวกสินคา
และบริการระหวางประเทศ แตมีประเด็นเรื่องการจําแนกจําพวกสินคาและบริการแบบเกา ที่ยังมี
การใชในประเทศสหรัฐฯ อยู  ซึ่งผูเขียนจะทําการวิเคราะหในลําดับตอไป              
   ขอตกลงนีซ มีขึ้นตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 1957 เปนหนึ่งในความตกลงระหวาง
ประเทศที่บริหารจัดการโดยองคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก ประเทศที่จะเขาเปนภาคีสมาชิก
ในขอตกลงนีซไดนั้น จะตองเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีสเสียกอน โดยขอตกลงนีซ               
มีภาคีสมาชิกจํานวนกวา 72 ประเทศ (นับถึงเดือนตุลาคม 2003) เชน ประเทศออสเตรเลีย จีน 
เกาหลีใต ฝร่ังเศส เยอรมัน ญี่ปุน รัสเซีย สิงคโปร อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เปนตน ประเทศภาคี

                                                  
10 Senate Report 107-46, “The Madrid Protocal Impementation Act”, http://www.aipla.org 
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สมาชิกเหลานี้มีหนาที่ตองนํา ระบบการจําแนกจําพวกสินคาและบริการตาม ขอตกลงนีซ ไปใช
สําหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ซึ่งการจําแนกจําพวกสินคาและ บริการตามขอตกลงนซี 
จะประกอบไปดวย 2 สวน คือ (1) หัวเรื่องของจําพวกสินคาหรือบริการ (Class Headings) ซึ่งเปน
ขอความที่แสดงถึงลักษณะของสินคาหรือบริการในจําพวกนั้นๆอยางกวาง  และ  จะมี                           
คําขยายความ (Explanatory Notes) ที่อธิบายรายละเอียดของหัวเรื่อง ใหชัดเจนยิ่งขึ้น และ               
(2) รายการสินคาและบริการเรียงตามลําดับอักษร (Alphabetical List of Goods and Services) 
โดยแบงเปนรายการสินคาประมาณหนึ่งหมื่นรายการ และรายการบริการประมาณหนึ่งพันรายการ 
โดยขอตกลงนีซที่บังคับใชอยูในปจจุบัน เปนฉบับแกไขคร้ังที่ 8 มีผลบังคับใช นับแตวันที่                        
1 มกราคม 2002  

อนึ่ง มีประเทศที่ไมไดเขาเปนภาคีสมาชิกในขอตกลงนีซ แตนําระบบการจําแนก
จําพวกสินคาและบริการตามขอตกลงนีซมาใช  อีกกวา 71 ประเทศ (นับถึงเดือนตุลาคม 2003)            
เชน ประเทศอารเจนตินา บราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด แอฟริกาใต เวียดนาม 
รวมถึงประเทศไทยดวย และยังมีอีก 3 องคกรที่นําระบบการจําแนกจําพวกสินคาและบริการ           
ตามขอตกลงนีซมาใช ไดแก องคการทรัพยสินทางปญญาแหงแอฟริกัน (African Intellectual 
Property Organization หรือ OAPI), สํานักงานทะเบียนเครื่องหมายการคาแหงประชาคมยุโรป 
(Office for Harmonization in the Internal Market หรือ OHIM), และ สํานักทะเบียนเครื่องหมาย
การคาแหงเบเนลักซ (Benelux Trademark Office)11   

ในสวนของการจําแนกจําพวกสินคาและบริการของประเทศสหรัฐฯ นั้น                     
เปนไปตามขอตกลงนีซ แต ประเทศสหรัฐฯ มีระบบการจําแนกจําพวกสินคาและบริการแบบเกา            
ที่กวางกวาการจําแนกจําพวกสินคาและบริการตามขอตกลงนีซ ไดแก  

-  การจําแนก จําพวกสินคาสําหรับเครื่องหมายรับรอง (Classification of 
Certification Marks for Goods) เรียกวา Class A  

-  การจําแนก จําพวกบริการสําหรับเครื่องหมายรับรอง (Classification of 
Certification Marks for Services) เรียกวา Class B 

           -  การจําแนกสําหรับเครื่องหมายชุด (Collective Membership Marks) เรียกวา 
Class 200  

 
 

                                                  
11 WIPO Guide to Intellectual Property Worldwide, http://www.wipo.int/   
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ซึ่งการจําแนกทั้งสามแบบยังคงมีการใชในประเทศสหรัฐฯ ดังนั้น กรณีที่เจาของเครื่องหมาย 
การคาประสงคจะจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ตองพิจารณาใหดีวารายการ
สินคาหรือบริการในทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหรือในคําขอจดทะเบียนพื้นฐาน                     
เปนการจําแนกตามขอตกลงนีซ หรือเปนการจําแนกตาม Class A, Class B ,หรือ Class 200  
หากเปนการระบุรายการสินคาหรือบริการที่ใชระบบเกา เจาของเครื่องหมายการคาจะตองทําการ
ยื่นแกไขรายการสินคาหรือบริการ ที่อยูในทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือในคําขอ                  
จดทะเบียนพื้นฐานเสียกอน  (Reclassify) ถาไมทําการแกไขใหถูกตองตามขอตกลงนีซ                   
อาจถูกสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศปฏิเสธการจดทะเบียน ทั้งนี้ การยื่นคําขอแกไข              
รายการสินคาหรือบริการดังกลาว บางกรณีอาจเปนการยากที่จะระบุวา สินคาหรือบริการใน 
Class A, Class B ,หรือ Class 200 จะจําแนกเปนจําพวกใดตามขอตกลงนีซ วิธีปองกัน
ขอผิดพลาดสามารถกระทําได โดยผูยื่นคําขอจดทะเบียนจะตองระบุรายการสินคาหรือบริการ                
ที่คอนขางเจาะจง (Limit  the Specification) หรือ อาจระบุจําพวกสินคาหรือบริการหลายจําพวก 
ที่นาจะครอบคลุมรายการสินคาหรือบริการทั้งหมด (All Appropriate Classes) แตตองเสีย
คาธรรมเนียมหลายจําพวกมากขึ้น12   

  
(3)   สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ไดเตรียมการในสวนของ

การแสดงเจตนาสงวนสิทธิ (Declaration) ดังนี้ 
 1.  ประเทศสหรัฐฯ ไดแสดงเจตนาวาจะใชภาษาอังกฤษ เปนภาษาที่ใช

ในระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด เพราะ 
ภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการของประเทศสหรัฐฯ อยูแลว 

2. ประเทศสหรัฐฯ เลือกที่จะแสดงขอสงวนสทิธิ โดยขอขยายระยะเวลา
ในการใชสิทธิปฏิเสธการรับจดทะเบียน จาก 12 เดือน เปน 18 เดือน และกรณีที่มีการคัดคานการ
จดทะเบียน อาจขยายระยะเวลาไดมากกวา 18 เดือน (มาตรา 5(2)(b)(c)) เพราะระยะเวลา              
12 เดือน ถือวาเปนนอยเกินไปที่จะพิจารณาคําขอจดทะเบียน ซึ่งการปฏิเสธการรับจดทะเบียนนั้น 
สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะตองแจงเหตุแหงการปฏิเสธ พรอมลงนามใน
หนังสือแจงการปฏิเสธ (Notification of Refusal) แลวสงไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ  
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ จะสงหนังสือแจงไปยังผูยื่นคําขอจดทะเบียน เพือ่ใหดาํเนนิการ

                                                  
12 “Guide to Implementation of Madrid Protocol in The United States October  28 ,2003”  

http://www.uspto.gov/web/trademarks/madrid/madridguide.htm 
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อุทธรณ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือแจงการปฏิเสธ กรณีที่การปฏิเสธมีสาเหตุมาจาก
การคัดคานการจดทะเบียน หนังสือแจงการปฏิเสธจะตองระบุชื่อและที่อยูของผูคัดคานไวดวย 

3.  ประเทศสหรัฐฯ ไดแสดงขอสงวนวา กรณีที่ขอขยายความคุมครอง
เครื่องหมายการคามายังประเทศสหรัฐฯ ผูยื่นคําขอจดทะเบียนจะตองแสดงในคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศหรือคําขอจดทะเบียนเพิ่มเติมวา  มีเจตจํานงที่จะใช
เครื่องหมายการคานั้นในประเทศสหรัฐฯ (Intent to Use) 

4.  ประเทศสหรัฐฯ สงวนสิทธิ ที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ 
(Individual Fee) โดยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ เทากับอัตราที่เรียกเก็บจากการ            
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศ ซึ่งรายละเอียดของคาธรรมเนียมดังกลาว แสดงอยู
ในตารางขางลางนี้ 

 
 
ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกเก็บ 

 (เดือนตุลาคม 2005)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (Individual Fees) สวสิฟรงัค 
คาธรรมเนียมตอหนึง่จําพวกสินคา (one class) 367 

 
คาธรรมเนียมตอหนึง่จําพวกสินคาในสวนที่เกินกวาหนึ่งจาํพวก  

(additional class) 

 
367 
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ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศที่ประเทศสหรฐัอเมริกาเรยีกเก็บ 

กรณยีื่นคําขอตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 
(เดือนตุลาคม 2005) 

 

 
 
เดิมที ประเทศสหรัฐฯ กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ  ในครั้งแรก  

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2003 สําหรับกรณีที่ขอขยายความคุมครองเครื่องหมายการคามายัง
ประเทศสหรัฐฯ ในอัตรา 456  สวิสฟรังค ตอ 1 จําพวกสินคาหรือบริการ และสําหรับกรณีที่ขอ           
ตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา ในอัตรา 544  สวิสฟรังค ตอ 1 จําพวกสินคาหรือบริการ                
จะเห็นวา ประเทศสหรัฐฯ ไดปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สงัเกตไดจาก
อัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศที่ลดลง ซึ่งจะเปนการดึงดูดใหเจาของเครื่องหมายการคา                          
ทั้งชาวอเมริกันและชาวตางชาติ มาจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศสหรัฐฯ นอกจากนี้                
ยังมีการกําหนดคาธรรมเนียมในการรับรองคําขอจดทะเบียน (Certification Fee) และ
คาธรรมเนียมในการสงตอคํารองหรือคําขอ  ไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ               
(Transmittal Fee) ดวย 
 

 
 
 

คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (Individual Fees) 
กรณีตออายทุะเบียน 

สวสิฟรงัค 

 
คาธรรมเนียมตอหนึง่จําพวกสินคา (one class) 

 

 
452 

 
คาธรรมเนียมตอหนึง่จําพวกสินคาในสวนที่เกินกวาหนึ่งจาํพวก  

(additional class) 
 

 
452 
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ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมในการรับรองคําขอจดทะเบียน (Certification Fee) และ
คาธรรมเนียมในการสงตอคํารองหรือคําขอ (Transmittal Fee) 

 

 
  
(4) มีการประมาณการคาใชจายโดยสํานักงบประมาณแหงรัฐสภา 

(Congressional Budget Office) เพราะตองพิจารณาดวยวาการเขาภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด 
จะกระทบถึงกฎหมายงบประมาณรายจายหรือไม เพียงใด โดยการตรา Madrid Protocol 
Implementation Act และแกไข Trademark Act of 1946 เพื่ออนุวัตรการกฎหมายใหเปนไป              
ตามพิธีสารมาดริด สํานักงบประมาณแหงรัฐสภา ไดประเมินแลว เห็นวา การตรากฎหมายและ
การแกไขกฎหมายขางตน จะไมมีผลกระทบตองบประมาณกลาง (Federal Budget)  

การรับรองคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา             
ระหวางประเทศ กรณีอาศัยทะเบยีนหรือคําขอจดทะเบยีน

เครื่องหมายการคาพืน้ฐานเพียงทะเบียนเดียว หรือ          
เพียงคําขอเดยีว  (Certification Fee) 

จําพวกละ 100  เหรียญสหรฐั 

การรับรองคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา             
ระหวางประเทศ กรณีอาศัยทะเบยีนหรือคําขอจดทะเบยีน
เครื่องหมายการคาพืน้ฐาน มากกวาหนึ่งทะเบยีน หรือ

มากกวาหนึ่งคําขอ (Certification Fee) 

จําพวกละ 150  เหรียญสหรฐั 

การสงตอคํารองในการบันทกึการโอนสิทธใิน            
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 

(Transmitting a Request to Record an Assignment) 

100  เหรียญสหรัฐ 

การแจงการแทนที่ทะเบียนเดิมดวยทะเบยีน             
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 

(Notice of  Replacement ) 

จําพวกละ 100  เหรียญสหรฐั 

การสงตอคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา             
ระหวางประเทศเพิ่มเติม 

(Transmitting a subsequent designation) 

100  เหรียญสหรัฐ 
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สํานักงบประมาณแหงรัฐสภาคาดวา ในชวงป 2003 ถึง 2004 จะตองมีการ
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร เพื่อประโยชนในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง   
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ กับสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ               
ซึ่งตองใชงบประมาณราว 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 20 ลานบาท นอกจากนี้ การเขา 
เปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด จะทําใหจํานวนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ยื่น               
ตอสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ มีจํานวนมากขึ้น คาใชจายในกระบวนการ
พิจารณาคําขอจดทะเบียน สามารถหักจากคาธรรมเนียมที่ผูยื่นคําขอจดทะเบียนจะตองจาย
นั่นเอง โดยอัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บนี้จะตองกําหนดใหเหมาะสม และตองมีการพิจารณา
ปรับปรุงคาธรรมเนียมทุกป เพราะคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจะตองครอบคลุมคาใชจายอันเกิดจาก
กระบวนการพิจารณาคําขอจดทะเบียน ทั้งนี้ สํานักงบประมาณแหงรัฐสภาเห็นวา จํานวนคําขอ             
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่มากขึ้น จะไมมีผลกระทบตองบประมาณของสํานักเครื่องหมาย
การคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ มากนัก การประมาณการคาใชจายขางตนนี้ สํานักงบประมาณ
แหงรัฐสภาไดสงใหคณะกรรมการที่พิจารณาการออกกฎหมายพิจารณา 13  

 
(5)  มีการขอความคิดเห็นจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ ในการจัดทํา                     

“ขอปฏิบัติสําหรับการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสาร
มาดริด” (Rules of Practice for Trademark-Related Filings Under the Madrid Protocol 
Implementation Act) ดังนี้ 

ความเห็นจากองคการที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา  ไดแก 
- American Bar Association Section on Intellectual Property Law 
- American Intellectual Property Law Association (AIPLA) 
- International Trademark Association (INTA) 
จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ไดแก 
- Cowan, Liebowitz & Latman, P.C. 
- Assistant Trademark Counsel, The Gillette Company 
- R. Kunstadt, P.C. 
- Robin, Blecker & Daley 
- Much Shelist Freed Denenberg Ament & Rubenstein, P.C. 

                                                  
13 Senate Report 107-46, “The Madrid Protocal Impementation Act”, http://www.aipla.org 
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- Trademark Counsel, Burns Doane Swecker & Mathis LLP 
- Von Maltitz, Derenberg, Kunin, Janssen & Giordano 
และ จากองคกรธุรกิจและบุคคลที่เกี่ยวของ  
 
 (6) จัดทํา  “Guide to Implementation of Madrid Protocol in the United 

States” (28 ตุลาคม 2003) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) การยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ อาจยื่นตอสํานัก

เครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ไดใน 3 กรณีนี้ ไดแก 
   - ในฐานะที่เปน สํานักงานทะเบียนตนกําเนิด (Office of Origin) หาก                
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานอยูระหวางการพิจารณา หรือทะเบียนเครื่องหมาย
การคาพื้นฐานไดรับการจดทะเบียนโดยสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ 
   - ในฐานะที่เปน สํานักงานทะเบียนเครื่องหมายการคา ของประเทศที่               
ถูกระบุเพื่อขอจดทะเบียน (Office of a Designated Contracting Party) ถาในคําขอจดทะเบียน
ระบุประเทศสหรัฐฯเปนประเทศที่ขอรับความคุมครองเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 
   - ในฐานะที่เปน Office of the Contracting Party of the Holder ถา
เจาของเครื่องหมายการคาระหวางประเทศมีสัญชาติ หรือ มีภูมิลําเนา หรือ มีสถานประกอบ
อุตสาหกรรมหรือ พาณิชยกรรมอยางแทจริงและจริงจังในประเทศอเมริกา เจาของเครื่องหมาย
การคาดังกลาว สามารถยื่นคําขอตอสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ ผานสํานักเครื่องหมาย
การคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯได  

 
2)  มีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะ คือ Madrid Processing Unit (MPU)  

ขึ้นมาทําหนาที่ดูแล การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริด เพราะ ภายหลังจาก
การเขาเปนภาคีสมาชิก สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ยอมมีภารกิจที่เพิ่มข้ึน                    
ไมวาจะเปนภารกิจที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ หรือ ภารกิจที่
ตองประสานงานกับสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ 

 
3)  สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะออกวันที่รับคําขอ                   

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ (Grant a Date of Receipt) ไมวาจะเปนกรณีที่            
ยื่นคําขอจดทะเบียนทางอิเลคทรอนิกส หรือ ยื่นคําขอที่เปนเอกสาร ทั้งนี้ คําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศจะตองประกอบไปดวย  
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- วันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา และหมายเลขของคําขอ             
จดทะเบียนพื้นฐาน (Serial Number) หรือวันที่ไดรับการจดทะเบียนพื้นฐานและหมายเลขทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐาน  

- ชื่อของผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ                
ซึ่งตรงกับชื่อของผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือชื่อเจาของทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาพื้นฐาน และที่อยูปจจุบันของผูยื่นคําขอ  

-  สําเนาเครื่องหมายการคา (Reproduction of the Mark) ที่เหมือนกับ
เครื่องหมายการคาในคําขอจดทะเบียนพื้นฐานและ/หรือทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน 

- คําพรรณนาเครื่องหมายการคา (Description of the mark) ซึ่ง
เหมือนกับในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน 

- ประเภทของเครื่องหมายการคา (The Type of Mark) กรณีที่
เครื่องหมายในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน                          
เปนเครื่องหมายการคาแบบสามมิติ (Three-Dimensional Mark), เครื่องหมายการคาเสียง (Sound 
Mark), เครื่องหมายชุด (Collective Mark) หรือเครื่องหมายรับรอง (Certification Mark)  

-  จําพวกสินคาหรือบริการที่ระบุ จะตองตรงกับหรือแคบกวาจําพวก
สินคาและหรือบริการที่ระบุไวในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐาน  

      -  คาธรรมเนียมในการรับรองคําขอจดทะเบียน (Certification fee)  
   - กรณี ยื่ นคํ าขอจดทะ เบี ยนผ านระบบอิ เลคทรอนิ กส  ( TEAS) 

คาธรรมเนียมในการระบุจําพวกสินคาและบริการ และคาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่ถูกระบุเพื่อ
ขอรับความคุมครอง ตองระบุไวในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศดวย   

      - หนังสือที่แสดงวาผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                
ระหวางประเทศ มีสิทธิยื่นคําขอดังกลาว ตอสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ 
โดยตองมีรายละเอียดวาผูยื่นคําขอมีสัญชาติอเมริกัน หรือ มีภูมิลําเนาในประเทศสหรัฐอเมริกา  
หรือ มีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางแทจริงและจริงจัง ในประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ในกรณีที่ผูยื่นคําขอไมมีที่อยูในประเทศสหรัฐฯ ผูยื่นคําขอจะตองแจงที่อยูที่ติดตอได
ในประเทศสหรัฐฯ 

  - ถาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ไดยื่นผาน              
ระบบอิเลคทรอนิกส ตองระบุ E-Mail Address ดวย เพื่อประโยชนในการประสานงานกับ               
สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ 

 



 68

3.1.4 มาตรการดานอ่ืนๆ ในการเตรียมความพรอมกอนการเขาเปน               
ภาคีสมาชิก 

 
 1)  สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ เปนหนวยงานกลาง

ที่มิไดมุงคาหากําไร (Noncommercial Federal Entity) อยูในสังกัดกระทรวงพาณิชย คาใชจาย            
ในการบริหารจัดการแทบทั้งหมดมาจากคาธรรมเนียมที่จัดเก็บ  โดยมีเคร่ืองหมายการคาที่ไดรับ
การจดทะเบียน กับสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ หลายแสนทะเบียน14              
แมวา สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ          
ที่สูงอยูแลว แตก็ ตองเตรียมความพรอมกับภารกิจ ที่เพิ่มข้ึนจากการเขาเปนภาคีสมาชิกใน          
พิธีสารมาดริด โดยไดมีการมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะ คือ Madrid Processing Unit (MPU)  
ข้ึนมาทําหนาที่ดูแล การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด   
เมื่อมีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  ตอสํานักเครื่องหมายการคา
และสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ MPU จะตรวจสอบคําขอจดทะเบียน กอนที่จะสงตอคําขอไปยัง
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ เชน ตรวจสอบในฐานขอมูล TRAM (Trademark Reporting 
and Monitoring System) วาชื่อของผูยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 
ตรงกันกับช่ือในทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
พื้นฐานหรือไม หากชื่อไมตรงกัน  MPU จะทําการตรวจสอบตอไปวา มีการโอนสิทธิในเครื่องหมาย
การคาไปยังบุคคลอื่นหรือไม เปนตน การปฏิบัติหนาที่ของ MPU ตองกระทําดวยความรวดเร็วและ                          
มีประสิทธิภาพ เพราะแตละขั้นตอนจะมีเงื่อนเวลาเขามาเกี่ยวของ เชน คําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  จะตองถูกสงไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศภายใน
เวลา 2 เดือน นับแตวันยื่นคําขอจดทะเบียนตอสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ  
เปนตน 

 
2)  การเตรียมความพรอม ในสวนของระบบคอมพิวเตอรก็มีความสําคัญ           

ไมยิ่งหยอนไปกวากันดานอื่นๆ เพราะระบบคอมพิวเตอรที่ดี ยอมนําไปสูการบริหารจัดการ                
ที่มีประสิทธิภาพ นับแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2004 สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร                    
แหงสหรัฐฯ ไดเปดใหบริการ การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาผานระบบอิเลคทรอนิกส 
(Trademark Electronic Application System หรือ TEAS) ระบบนี้ถูกปรับปรุงขึ้นเพื่อรองรับการ

                                                  
14 Deborah E. Bouchoux ,“Protecting Your Company’s Intellectual Property : A Practical 

Guide to Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets ”,  (USA:AMACOM,2001), page 34. 
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ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  และรองรับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาที่เพิ่มข้ึนในอนาคต อีกทั้ง เปนการสรางฐานขอมูลเคร่ืองหมายทางการคา ที่สามารถ
เชื่อมโยงกันไดทั่วโลก ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย  

  การยื่นคําขอตามระบบ TEAS นั้น ผูยื่นคําขอจดทะเบียนจะตองเลือกวาจะใช
แบบฟอรมใด ระหวาง แบบ Prepopulated Form กับแบบ Free Text Form กรณีที่จะเลือกใช
แบบ Prepopulated Form จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  

  1. คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะตองอยูบน
ฐานของทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานเพียงทะเบียนเดียว หรือ คําขอจดทะเบยีนเครือ่งหมาย
การคาพื้นฐานเพียงคําขอเดียว 

   2. รายละเอียดและขอมูล ของทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือ          
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานดังกลาว  จะตองถูกสงผานไปยังฐานขอมูล 
Trademark Application and Registration Retrieval (TARR) แลว โดยสามารถตรวจสอบไดวา
ขอมูลดังกลาว ถูกสงไปยังฐานขอมูล TARR หรือยัง ไดที่เวบไซต http://tarr.uspto.gov หากขอมูล
ยังไมอยู ในฐานขอมูลดังกลาว ผูยื่นคําขอจดทะเบียนจะตองใชแบบฟอรม แบบ Free Text Form 
เทานั้น15 

   3. กรณีที่ผูยื่นคําขอจดทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ในคําขอ               
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ใหตางไปจาก ทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน 
หรือ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดเฉพาะในสวน              
ที่อยูของผูยื่นคําขอจดทะเบียน หรือ จําพวกของสินคาหรือบริการ (Changing Classification)            
หรือ ระบุรายการสินคาหรือบริการใหแคบลง (Narrowing the List of Goods or Services) 

  ในการยื่นคําขอแบบ Prepopulated Form นั้น ขอมูลเดิมของทะเบียน 
เครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน จะปรากฏอยูใน          
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศเลย เพราะ มีหมายเลขประจําคําขอ                  
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน (Serial Number) หรือ หมายเลขของทะเบียนเครื่องหมาย
การคาพื้นฐาน (Registration Number) อางอิงอยู กรณีที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ              
สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะรับรองคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ  และสงตอไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศเลย โดยที่ MPU จะไมทําการ
ตรวจสอบขอมูล ในคําขอจดทะเบียนดังกลาว เพราะถือวา เปนขอมูลที่ถูกตองตรงกันกับขอมูล  

                                                  
15 “Guide to Implementation of Madrid Protocol in The United States October 28 ,2003” 

http://www.uspto.gov/web/trademarks/madrid/madridguide.htm 
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ในฐานขอมูล TARR แตถา มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลบางอยางในคําขอจดทะเบียน เชน มีการ
เปลี่ยนแปลงรายการสินคา MPU จะทําการตรวจสอบคําขอจดทะเบียนอีกครั้ง กอนที่จะทําการ
รับรอง และสงตอคําขอดังกลาวไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ 

 ในการยื่นคําขอแบบ Free Text Form นั้น MPU จะตองทําการตรวจสอบ
รายละเอียด ตางๆ ในคําขอจดทะเบียนเสียกอน โดยจะทําการตรวจสอบจากฐานขอมูล TRAM                              
( Trademark Reporting and Monitoring System) วาชื่อของผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ ตรงกันกับ ชื่อในทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน  หรือคําขอ                      
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หากชื่อไมตรงกัน  MPU จะทําการตรวจสอบตอไป                  
วามีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการคาไปยังบุคคลอื่นหรือไม ดังนั้น หากมีการโอนสิทธิใน
เครื่องหมายการคา เจาของสิทธิควรทําการยื่นคํารอง ใหมีการแกไขขอมูลเกี่ยวกับตัวเจาของ         
สิทธิโดยเร็ว โดยสามารถยื่นคํารองผานระบบ Electronic Trademark Assignment System 
(ETAS) ทางเว็บไซต http://etas.uspto.gov หากปลอยใหเนิ่นชาอาจสงผลกระทบตอการสงตอ 
คําขอจดทะเบียนไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ เพราะการจะถือเอาวันยื่นคําขอ               
จดทะเบียนตอสํานักงานเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ เปนวันจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศนั้น คําขอดังกลาวจะตองถูกสงมายัง สํานักงานทะเบียน
ระหวางประเทศภายในเวลา 2 เดือน นับแตวันยื่นคําขอจดทะเบียน หากลวงเลยกําหนดเวลานี้ไป 
วันที่จะถือวาเปนวันจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะกลายเปนวันที่คําขอ              
จดทะเบียนถูกสงถึงสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศแทน16  

ในสวนของการระบุรายการสินคาและบริการนั้น ขอมูลรายการสินคาและบริการ
จาก ทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน                    
จะปรากฏในคําขอแบบ Prepopulated Form โดยอัตโนมัติ  หากผูยื่นคําขอจดทะเบียนประสงค              
จะลบหรือแกไขรายการสินคาและบริการก็สามารถกระทําได  สวนคําขอแบบ Free Text Form           
ผูยื่นคําขอจดทะเบียน จะตองระบุรายการสินคาหรือบริการดวยตัวเอง ทั้งนี้ เมื่อสํานักเครื่องหมาย
การคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯไดรับคําขอจดทะเบียนแลว  สํานักเครื่องหมายการคาและสทิธบิตัร
แหงสหรัฐฯ จะสงตอคําขอจดทะเบียนไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศทางอินเตอรเน็ต 
แมวา ประเทศสหรัฐฯ จะมีระบบคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพ แตบางครั้งก็ยังเกิดปญหาขึ้น เชน 
ปญหาความลาชาของระบบคอมพิวเตอร ในการสงผานคําขอจดทะเบียนทางอิเลคทรอนิกส                  
ซึ่งเคยมีผูยื่นคําขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2003 แตคําขอดังกลาว ถูกสงมายัง

                                                  
16  “Guide to Implementation of Madrid Protocol in The United States October 28 ,2003” 

http://www.uspto.gov/web/trademarks/madrid/madridguide.htm 
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ฐานขอมูลสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2004                       
ซึ่งใชระยะเวลากวา 271 วัน17  

 
3)  ฐานขอมูล TARR ของสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ

จะตองแสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาโดยละเอียด และตองปรับปรุง
ขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ ซึ่งผูยื่นคําขอจดทะเบียนสามารถตรวจสอบไดวา เครื่องหมายการคาใด  
ที่อยูระหวางการยื่นคําขอ หรือไดรับการจดทะเบียนไปแลว ดังนั้น หากไมมีระบบการปรับปรุง
ขอมูลที่ดีพอ อาจสงผลกระทบตอผูยื่นคําขอจดทะเบียน และสงผลตอความเชื่อมั่นของเจาของ
เครื่องหมายการคาดวย 

 
4)  ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เปนชาวตางชาติ จะตองมีตัวแทน           

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาทองถิ่น (Domestic Representative) ซึ่งเปนผูมีถิ่นพํานักอยู                    
ในประเทศสหรัฐฯ เพื่อประโยชนในการแจงและจัดสงเอกสารโตตอบ ที่ เกี่ยวของกับการ                      
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาไปใหได ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายหลายแหงในประเทศสหรัฐฯ 
มีเครือขายเชื่อมโยงกับบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในตางประเทศ ซึ่งสะดวกตอการที่เจาของ
เครื่องหมายการคาตองการทราบวา การขอรับความคุมครองในแตละประเทศ ตองดําเนินการ
อยางไรบาง เพราะแตละประเทศยอมมีความแตกตางกัน  ทั้งในสวนของกฎหมายภายใน, 
ฐานขอมูลเครื่องหมายการคา และระบบการตรวจคนเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนอยู
กอนแลว เชน กรณีที่ขอตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ประเทศสหรัฐฯ 
กําหนดให เจาของทะเบียนตองพิสูจนวา ยังคงใชเครื่องหมายการคานั้นในประเทศสหรัฐฯอยู     
หากยื่นเพียงคําขอตออายุทะเบียนตอสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ แตไมไดยืน่หนงัสอืพสิจูน
การใชเครื่องหมายการคา ทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศสหรัฐฯ จะถูกเพิกถอน18  

การอนุวัตรการกฎหมายใหสอดคลองกับพิธีสารมาดริด อาจทําใหขั้นตอนปฏิบัติ
มีความซับซอนมากขึ้นเพราะเปนเรื่องที่ใหม และกอใหเกิดคาใชจายในการตรวจคนและตรวจสอบ
เครื่องหมายการคา การที่จะตรวจคนเครื่องหมายการคาอยางละเอียดสมบูรณนั้น จําเปนที่จะตอง
ตรวจสอบทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศดวย ทั้งนี้ ท่ีปรึกษากฎหมายควร 
เตรียมพรอมและศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนปฏิบัติใหดี กลาวคือ แมพิธีสารมาดริดชวยในการ             

                                                  
17 Lynne Greene Beresford “The Madrid Protocol :The US Perspective October 2005” 
18 Ian  Jay Kaufman “The Madrid Protocol and The United States”, http:// www.ladas.com  
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ลดคาใชจาย ประหยัดเวลา และ อํานวยความสะดวกในการขอรับความคุมครองเครื่องหมาย
การคา ในตางประเทศ แตการยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด อาจจะ
ไมใชวิธีที่ดีที่สุด สําหรับบางกรณีก็ได เชน การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา CTM ที่ใหความ
คุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคาในประชาคมยุโรป อาจจะงายและประหยัดกวา ระบบการ           
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริด  ทั้งนี้  ขึ้นอยูกับจํานวนประเทศใน                
ประชาคมยุโรป ที่เจาของเครื่องหมายการคาประสงคจะไดรับความคุมครองดวย ดังนั้น กอนการ
ตัดสินใจวาจะยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศตองพิจารณาอยางรอบคอบ ถึงความแตกตาง
ของระเบียบขอบังคับ และขั้นตอนปฏิบัติของประเทศอเมริกา และประเทศอื่นๆ  

 
5)  สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ไดกําหนดขอบังคับในการ

ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศที่เปนเอกสาร แยกตางหากจากการยื่น  
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาทางอิเลคทรอนิกส (TEAS) โดยตองปฏิบัติตามขอกําหนด             
ดังตอไปนี้ 

1. ตองใชแบบฟอรมตามที่ระเบียบขอบังคับทั่วไป(Common Regulations) 
กําหนดไว ทั้งในสวนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ และ คําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศเพิ่มเติม แบบฟอรมดังกลาว สามารถดาวนโหลดไดจาก               
เวบไซต http://www.wipo.int/madrid/en. โดยคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศใหใชแบบ MM2 และคําขอจดทะเบียนเพิ่มเติมใหใชแบบ MM4 

อนึ่ง การกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมคําขอจดทะเบียน จะตองใช           
วิธีการพิมพ หามกรอกดวยลายมือ  มิฉะนั้นสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ จะไมรับคําขอ           
จดทะเบียน โดยสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศไดจัดทํา “The International Bureau's Guide 
to the International Registration of Marks” ซึ่งแนะนําวิธีการกรอกรายละเอียดตางๆ ในคําขอ                 
จดทะเบียน  

 
2.การแกไขขอบกพรองของคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                

ระหวางประเทศ (Responses to Irregularity Notices) ผูยื่นคําขอจดทะเบียนตองดําเนินการ
แกไขขอบกพรองของคําขอจดทะเบียน โดยตองยื่นหนังสือตอบ (Paper Responses) ตอสํานัก
เครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ เพื่อใหสงตอไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ                       
ทั้งนี้  ตองแนบสําเนาหนังสือแจงจากสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศใหแกไขขอบกพรอง 
(International Bureau's Irregularity Notice) มาดวย อนึ่ง การชําระคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
แกไขขอบกพรองตองชําระโดยตรงตอสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ  
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3.  คาธรรมเนียมที่จะตองจาย เมื่อยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา

ระหวางประเทศตอสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ  
  - คาธรรมเนียมในการรับรองคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา              

ระหวางประเทศ (Certification fee) สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะเรียก
เก็บขณะทําการยื่นคําขอจดทะเบียน ถาไมชําระคาธรรมเนียมดังกลาวใหครบถวนถูกตอง              
(กรณียื่นคําขอทางเอกสารเทานั้น) สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะปฏิเสธ 
รับการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  

-  คาธรรมเนียมในการสงตอคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพิ่มเติม
ไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ (Transmittal Fee) กรณีที่ ยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาเพิ่มเติม ตอสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐอเมริกา เพื่อให        
สงตอคําขอดังกลาวไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ จะคิดคาธรรมเนียมในอัตรา               
100 เหรียญสหรัฐตอ 1 จําพวกสินคาหรือบริการ แตหากชําระคาธรรมเนียมดังกลาวไมครบถวน  
สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะปฏิเสธการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาเพิ่มเติม   
 
                        4. กรณีที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ              
หรือ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพิ่มเติมเปนเอกสาร ตอสํานักเครื่องหมายการคาและ
สิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ  ผูยื่นคําขอจดทะเบียน  ตองชําระคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน                
ระหวางประเทศโดยตรงตอสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ ในสกุลเงินสวิสฟรังค อยางไรก็ตาม 
ผูยื่นคําขอจดทะเบียน อาจออกเช็คสั่งจายคาธรรมเนียมแกสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ 
แลวแนบมาพรอมกันกับ คําขอจดทะเบียน แลวยื่นตอสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร           
แหงสหรัฐฯ เพื่อใหสงตอไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ ทั้งนี้ สํานักเครื่องหมายการคา
และสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ไมมีหนาที่ในการคํานวณคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน หรือ                 
เลือกวิธีการชําระคาธรรมเนียม  หากผูยื่นคําขอจดทะเบียน  มีปญหาเกี่ยวกับการชําระ
คาธรรมเนียม สามารถสอบถามโดยตรงไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศไดเลย  

 
5. สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ไดกําหนด                          

ที่อยู ไว เปนการเฉพาะ  เพื่อใช ในการสงคําขอจดทะเบียนที่ เปนเอกสารทางไปรษณีย                          
(Mailing Address for Paper Submissions) โดยใหสงถึง Madrid Processing Unit (MPU)  
ทั้งนี้ จะใชกับการสงเพียง 3 กรณีเทานั้น คือ การสงคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
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ประเทศ หรือ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพิ่มเติม หรือ การตอบรับแกไขขอบกพรองของ
คําขอจดทะเบียน (Responses to Irregularity Notices) การสงเอกสารนอกเหนือจากนี้จะถูก
สงกลับไปยังผูสง จะเห็นวา การกําหนดที่อยูไวเปนการเฉพาะ จะทําใหงายตอการจัดการกับ
เอกสารที่เกี่ยวของ เพราะถาใหใชที่อยูเดียวกันกับการสงเอกสารทั่วไป อาจกอใหเกิดความ           
ลาชาได                                                                                                       
  

6. กรณีที่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ หรือ             
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพิ่มเติม ถูกสงมายังสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร
แหงสหรัฐฯ โดยบริการจัดสงไปรษณียแบบดวนพิเศษ (Express Mail) จะถือวาคําขอดังกลาวได
ยื่นตอสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ในวันที่ฝากสงไปรษณีย  

 
7. สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะแจงตอ ผูยื่นคําขอ                  

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาแบบเอกสาร ในกรณีตางๆ ดังนี้ 
1)   กรณีที่เปนการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 

        เ ม่ือสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ  รับรองคําขอ                       
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  MPU จะสงหนังสือแจงการรับรอง (Notice                    
of Certification) ไปยังผูยื่นคําขอจดทะเบียน แตถาสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร                  
แหงสหรัฐฯ ไมรับรองคําขอจดทะเบียนดังกลาว MPU จะสงหนังสือแจงเหตุแหงการไมรับรอง           
คําขอจดทะเบียน โดยจะไมคืนคาธรรมเนียมในการรับรองคําขอ  

2) กรณีที่เปนการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพิ่มเติม 
(Subsequent Designations)  

  MPU จะแจงผลการสงตอคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพิ่มเติม                    
ใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนทราบ กรณีที่ สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ไมได          
สงตอคําขอดังกลาวไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ MPU จะสงคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาเพิ่มเติมคืน พรอมแจงเหตุแหงการไมสงตอคําขอดังกลาว โดยจะไมคืน
คาธรรมเนียมในการสงตอคําขอจดทะเบียน  

3)  การตอบรับการแกไขขอบกพรองของคําขอจดทะเบียน (Responses to 
Irregularity Notices) 
         MPU จะแจงผลการสง เอกสารแกไขขอบกพรองของคําขอจดทะเบียน                     
ใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนทราบ กรณีที่ สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร แหงสหรัฐฯไมได           
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สงตอเอกสารดังกลาว ไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ MPU จะสงคืนเอกสารดังกลาว 
พรอมแจงเหตุแหงการไมสงตอเอกสาร 

 
3.1.5  พันธกรณีที่ประเทศสหรัฐฯ ตองปฏิบัติตามพิธีสารมาดริด 
 

   สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ มีหนาที่ ตองปฏิบัติตาม           
พิธีสารมาดริดและตามระเบียบขอบังคับทั่วไป หลายประการ ไดแก 
   1. หนาที่ในการ ออกหนังสือรับรอง การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ (Certification of International Application) ใหแกผูยื่นคําขอจดทะเบียน  
โดยการรับรอง  จะตองรับรองวันที่สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ                      
ไดรับคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ, รับรองวา เครื่องหมายการคาในคําขอจดทะเบียนดังกลาว 
เหมือนกับเครื่องหมายการคา ในทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน,          
รับรองวา เจาของเครื่องหมายการคาในคําขอจดทะเบียนดังกลาว เปนบุคคลเดียวกันกับ               
เจาของเครื่องหมายการคาในทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน,                 
รับรองวา รายการสินคาหรือบริการครอบคลุม โดยทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาพื้นฐาน, รับรองวา ผูยื่นคําขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติ ในการยื่นคําขอจดทะเบียน              
ระหวางประเทศ  (Entitlement to File) หลังจากที่รับรองคําขอจดทะเบียนแลว สํานักเครื่องหมาย
การคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะสงตอคําขอจดทะเบียนไปยัง สํานักงานทะเบียนระหวาง
ประเทศ กรณีที่ คําขอจดทะเบียนมีขอบกพรอง สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ                
จะไมรับรองคําขอจดทะเบียน และแจงใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนแกไขขอบกพรอง โดยอาจแจง          
ทาง E-mail หรือแจงผานระบบ TEAS Error Messege ซึ่งผูยื่นคําขอจดทะเบียน สามารถแกไข
ขอบกพรองดังกลาวผานระบบ TEAS ไดทันท1ี9  

    2. สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะตองลงนาม           
ในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศดวย เพราะระเบียบขอบังคับทั่วไป                  
ขอ 9(2)(b) กําหนดไว แตระเบียบขอบังคับทั่วไป ไมไดกําหนดใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนลง                  
ลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนแตอยางใด   

3. กรณีที่ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือ ทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐาน ถูกเพิกถอน ละทิ้ง หรือหมดอายุการคุมครอง ภายในชวงระยะเวลา

                                                  
19 “Guide to Implementation of Madrid Protocol in The United States October 28 ,2003” 

http://www.uspto.gov/web/trademarks/madrid/madridguide.htm 
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ผูกพัน 5 ป (Dependence Period) สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ตองแจงให
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศทราบ  

4. กรณีที่ ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ            
ตองดําเนินการแกไขขอบกพรองของคําขอจดทะเบียน ตามที่ สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ
แจงมา ผูยื่นคําขอจดทะเบียนจะตองยื่นตอบรับการแกไขดังกลาว ตอสํานักเครื่องหมายการคา
และสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ทั้งนี้ ตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน 
    5. กรณีที่ ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 
ประสงคจะชําระคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียน ตอสํานักเครื่องหมายการคาและ
สิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ สามารถกระทําได โดยการชําระคาธรรมเนียมเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
แลวสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะแปลงเปนสกุลเงินเปนสวิสฟรังค              
แลวโอนตอไปยัง สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ 
   6. กรณีที่ สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ รับ                  
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร                     
แหงสหรัฐฯ ตองออกหนังสือสําคัญแสดงการขยายความคุมครองเครื่องหมายการคา (Certificates 
of Extensions of Protection) ใหแกเจาของเครื่องหมายการคา 
   7. สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ตองประกาศ
โฆษณาคําขอขยายความคุมครองในเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ในหนังสือประกาศ
โฆษณาเพื่อวัตถุประสงคในการคัดคานการจดทะเบียน 

 8. ในฐานะที่ประเทศสหรัฐฯเปนประเทศที่ถูกขอขยายความคุมครองสิทธ ิ                  
สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะได รับแจง  การขอตออายุทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ, การโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา, และกรณีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ                        
จากสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ อนึ่ง ในการตออายุความคุมครองเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศนั้น พิธีสารมาดริดกําหนดวา ไมจําเปนตองมีการพิสูจนการใชเครื่องหมายการคา 
(Proof of Use to Renew) แต ประเทศสหรัฐฯ กําหนดให การตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา  
เจาของทะเบียนตองพิสูจนวาไดมีการใชเครื่องหมายการคาจริง ในการนี้ ประเทศสหรัฐฯอาจแจง
เงื่อนไขดังกลาว ใหสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศทราบ  

9. กรณีที่ สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศแจงให สํานักเครื่องหมาย
การคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯแกไขขอบกพรอง เชน สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร         
แหงสหรัฐฯไมไดลงนามในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ, หรือคําขอ                     
จดทะเบียนไมไดระบุหมายเลขทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน, หรือคําขอจดทะเบียน                
ไมไดใชแบบฟอรมที่กําหนดไว เปนตน เมื่อไดทําการแกไขแลว หนวยปฏิบัติการตามพิธีสาร 
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มาดริด (Madrid Processing Unit หรือ MPU) จะตอบรับการแกไขไปยังสํานักงานทะเบียน                      
ระหวางประเทศ  ภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไว และสงสําเนาการตอบรับการแกไขดังกลาวไปยัง 
E-mail ของผูยื่นคําขอจดทะเบียนดวย แตถา เปนขอบกพรองที่เกิดจากฝายผูยื่นคําขอจดทะเบียน
เอง เชน ขอมูลของตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไมครบถวน, คาธรรมเนียมที่จายไม
ครบถวนถูกตอง เปนตน สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะไมดําเนินการใดๆ 
นอกจากบันทึกการรับแจงขอบกพรองดังกลาว ลงในฐานขอมูล20  
   10. เจาของทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ อาจยื่นคําขอ             
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพิ่มเติมตอ สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ 
(Trademark Act มาตรา 64) ได 2 กรณี คือ 

-  คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานนั้น ยื่นตอสํานักเครื่องหมาย
การคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ หรือ ทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานไดรับการจดทะเบียนโดย
สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ 

- เจาของทะเบียนเครื่องหมายการคามีสัญชาติ หรือ ภูมิลําเนา หรือ มีสถาน
ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางแทจริงและจริงจังในในประเทศประเทศสหรัฐฯ  

11. กรณีที่ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหลายคําขอ  
หรือ ทะเบียนเคร่ืองหมายการคาพื้นฐานหลายทะเบียน ถูกรวมเปนคําขอเดียวหรือทะเบียนเดียว 
(Merger) หรือ กรณีที่ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานคําขอเดียวหรือ ทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐานทะเบียนเดียว ถูกแบงออกเปนหลายคําขอหรือหลายทะเบียน 
(Division) ในฐานะที่สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ เปนสํานักงานทะเบียน         
ตนกําเนิด สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ มีหนาที่ตองแจงตอสํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศ (ระเบียบขอบังคับทั่วไป ขอ 23)21  

12. กรณีที่ ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศถูกเพิกถอน                 
ผู ยื่ นคํ าขอจดทะเบียน  อาจขอเปลี่ ยนสภาพเปนคํ าขอจดทะเบียนภายในประ เทศ 
(Transformation) โดยยื่นคําขอตอ สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ซึ่ง              
คําขอเปลี่ยนสภาพนั้น จะพิจารณาตามกฎหมายภายในของประเทศสหรัฐฯ สํานักงานทะเบียน

                                                  
20 “Guide to Implementation of Madrid Protocol in The United States October 28 ,2003” 

http://www.uspto.gov/web/trademarks/madrid/madridguide.htm 
21 “Guide to Implementation of Madrid Protocol in The United States October 28 ,2003” 

http://www.uspto.gov/web/trademarks/madrid/madridguide.htm 
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ระหวางประเทศจะไมมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการนี้ สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร               
แหงสหรัฐฯ จึงไมตองแจงการขอเปลี่ยนสภาพดังกลาว 

13. โดยปกติทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะแทนที่
ทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศโดยอัตโนมัติ (Replacement) ซึ่งเปนไปตามผล               
ของกฎหมาย แต เจาของทะเบียนเครื่องหมายการคา อาจยื่นคําขอใหสํานักเครื่องหมายการคา
และสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ บันทึกการแทนที่ของทะเบียน พรอมแจงการแทนที่ดังกลาวไปยัง
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ แตตองคาเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไว 

 14. กรณีที่ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะแจงตอ สํานักเครื่องหมายการคา
และสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ เพื่อใหทําการแกไขรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจจะเปนการแกไข                  
ชื่อหรือที่อยูของเจาของทะเบียน, ชื่อหรือที่อยูของตัวแทนจดทะเบียน, หรืออาจเปนกรณีที่มี               
การอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคา ,หรือมีการรวมทะเบียนเครื่องหมายการคา                  
หลายทะเบียนเปนทะเบียนเดียว เปนตน 

 15. กรณีที่มีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา สํานักเครื่องหมาย
การคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะออกหนังสือสําคัญแสดงทะเบียนเครื่องหมายการคาใหม  
พรอมแจงใหผูโอนและผูรับโอนสิทธิทราบ ทั้งนี้ การโอนสิทธิจะตองเสียคาธรรมเนียมตามที่ 
กําหนดไว 
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3.1.6   สถิติเกี่ยวกับการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
ระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด22 
 

ตารางแสดงสถิติคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศตารางแสดงสถิติคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ  
                      ที่ยื่นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ยื่นในประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

เดือน/ป จํานวนคําขอ 
พ.ย. 2003 78 
ธ.ค. 2003 61 
ม.ค. 2004 45 
ก.พ.2004 145 
มี.ค.2004 189 
เม.ย.2004 121 

 
  
ตารางแสดงสถิติตารางแสดงสถิติ  กรณีประเทศสหรฐัอเมริกาถูกระบุ เปนประเทศทีข่อจดทะเบียนกรณีประเทศสหรฐัอเมริกาถูกระบุ เปนประเทศทีข่อจดทะเบียน  

((DDeessiiggnnaattiioonn  ooff  UUSSAA))  
 

เดือน/ป จํานวนคําขอ 
พ.ย. 2003 228 
ธ.ค. 2003 587 
ม.ค. 2004 652 
ก.พ.2004 669 
มี.ค.2004 901 
เม.ย.2004 783 

 
  
  
  

                                                  
22 ขอมูลจาก Alan M. Datri  “Madrid Protocol: What’s New for Practitioners” (WIPO) 
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สถิติที่เกี่ยวของกับการขอจดทะเบียนระหวางประเทศสถิติที่เกี่ยวของกับการขอจดทะเบียนระหวางประเทศ  
                     ของประเทศสหรัฐอเมริกา ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในป 200523 

1.  คํารองขอขยายความคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคามายังประเทศสหรัฐฯ 
(Request for extension received)  มีจํานวน  8224  คําขอ 
2.  คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 
(International Applications)     มีจํานวน  1907  คําขอ 
3.  คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศที่ไดรับการรับรอง 
(International Applications Certified)   มีจํานวน  1835  คําขอ 
4.  คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศที่ไดถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียน 
(International Applications Rejected)   มีจํานวน  349   คําขอ 
5.  หนังสือแจงใหมีการแกไขขอบกพรอง (Irregularity Notices) มีจํานวน  913   ฉบับ 
6.  คําขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศเพิ่มเติม 
(Subsequent Designations)    มีจํานวน  39   คําขอ 

 
คาเฉลี่ยของคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศที่ยืน่ตอ 

สํานกัเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ 
 

ระหวาง พ.ย. 2003 - เม.ย.2004 (6 เดือน) = 107 คําขอตอเดือน 
ระหวาง ม.ค. 2004 - เม.ย.2004 (4 เดือน) = 125 คําขอตอเดือน 

 
 

คาเฉลี่ยของคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศที่  
ระบุประเทศสหรฐัอเมริกาเปนประเทศที่ขอจดทะเบียนระบุประเทศสหรฐัอเมริกาเปนประเทศที่ขอจดทะเบียน  

 
ระหวาง พ.ย. 2003 - เม.ย.2004 (6 เดือน) = 637 คําขอตอเดือน 
ระหวาง ม.ค. 2004 - เม.ย.2004 (4 เดือน) = 752 คําขอตอเดือน 
 
 

 

                                                  
23 Lynne Greene Beresford “The Madrid Protocol :The US Perspective October 2005” 
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สถิติเกี่ยวกับการยืน่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใต                                
พิธีสารมาดรดิ 

 
1. สถิติประเทศที่ถูกระบุในคําขอจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุมครอง ระหวาง

ประเทศ ในป 2003 อันดับหนึ่ง คือ ประเทศสวิตเซอรแลนด มีประมาณ 14,500 คําขอ, ประเทศใน
กลุมเบเนลักซ มีประมาณ 13,100 คําขอ,ประเทศอิตาลี มีประมาณ 13,000 คําขอ, ประเทศ
ออสเตรีย มีประมาณเกือบ 13,000 คําขอ, ประเทศฝรั่งเศส มีประมาณ 12,000 กวาคําขอ, 
ประเทศสิงคโปร ประมาณ 7,000  คําขอ 24 

จะเห็นวา ภายหลังจากที่ประเทศสหรัฐฯ เขาเปนภาคีสมาชิก สถิติที่ประเทศ
สหรัฐฯ ถูกระบุในคําขอจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุมครองระหวางประเทศ มีไมมากนัก                
อาจจะเปนเพราะเพิ่งเขาเปนภาคีสมาชิกไดไมนาน ประกอบกับองคประกอบเรื่องระเบียบขอบังคบั
ภายในที่คอนขางเครงครัด ตอมา ในป 2005 ประเทศสหรัฐฯ ถูกระบใุนคําขอจดทะเบียนเพื่อขอรับ
ความคุมครองระหวางประเทศ กวา 8,224 คําขอ มีอัตราที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว และคาดวานาจะ
มากขึ้นทุกๆ ป มีขอนาสังเกตวา ประเทศที่ถูกระบุในคําขอจดทะเบียนบอยๆ เชน ประเทศอิตาลี 
และประเทศกลุมเบเนลักซ จะมีอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศที่ไมสูงมากนัก ดังนั้น อัตรา
คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ นาจะมีความสัมพันธกับการขอรับความคุมครองในแตละประเทศ 
   

2. ในสวนสถิติ ประเทศที่มีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ระหวาง
ประเทศภายใตพิธีสารมาดริดมากที่สุด ในป 2003 เรียงตามลําดับ ไดแก ประเทศเยอรมัน มีถึง 
4,999 คําขอ, ประเทศฝรั่งเศส มี 3,281 คําขอ, ประเทศสวิตเซอรแลนด มี 2,204 คําขอ, ประเทศ
ในกลุมเบเนลักซ มี 2,104 คําขอ, ประเทศอิตาลี มี 1,806 คําขอ จะเห็นวา ประเทศ 5 ลําดับแรก
ขางตน ลวนแลวเปนประเทศในภูมิภาคยุโรป ผูเขียนเห็นวา อาจจะเน่ืองมาจาก ประเทศในแถบนี้ 
มีแบรนดหรือยี่หอที่เปนที่นิยม กระจายไปทั่วโลก อีกทั้ง เจาของเครื่องหมายการคาและประชาชน
คอนขางตระหนักถึงการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา25 อนึ่ง นับถึงป 2004 มีเครื่องหมาย
การคาที่ไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตระบบมาดริดกวา 4 แสนทะเบียน  

ในสวนประเทศสหรัฐฯ มีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง 
ประเทศภายใตพิธีสารมาดริด ในป 2005 ถึง 1,907 คําขอ ซึ่งนาจะมากขึ้นทุกๆ ป เพราะประเทศ

                                                  
24 Denis Cohen,“The International Registration of Marks Under The Madrid Protocol”,2005.  
25 Denis Cohen,“The International Registration of  Marks Under The Madrid 

Protocol”,2005. 
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สหรัฐฯ เปนประเทศผูสงออกรายใหญ ประเทศหนึ่งในโลก จึงจําเปนตองมีการคุมครองสิทธิใน
เครื่องหมายการคาที่ใชกับสินคาของตน  
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3.2  ประเทศสิงคโปร 
   

3.2.1 การใหความคุมครองเครื่องหมายการคาในประเทศสิงคโปร  
 

                              กฎหมายเฉพาะที่ใหความคุมครองเครื่องหมายการคาของประเทศสิงคโปร 
คือ The Trade Marks Act 1937 โดยไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเรื่อยมาจน ถึงการ
ประกาศใช The Trade Marks Act 1991  ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ไดนําหลักการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาของประเทศอังกฤษมาใช โดยแบงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาออกเปน
สองสวน คือ การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาใน Part A  ซึ่งตองมีระดับของลักษณะบงเฉพาะ         
ที่สูง เชน ลายเซ็นของเจาของเครื่องหมายการคา โดยปกติยอมไมเหมือนกับของผูอ่ืน เปนตน           
และ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใน Part B  ซึ่งมีระดับของลักษณะบงเฉพาะที่ต่ํากวา          
Part A26  ทั้งนี้ บุคคลที่ประสงคจะยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา อาจจะขอคําปรึกษา
จากนายทะเบียน กอนการยื่นคําขอวา เครื่องหมายการคาของตนมีลักษณะบงเฉพาะอยูใน             
ระดับใด กรณีที่ยื่นคําขอจดทะเบียนใน Part A แตนายทะเบียน เห็นวามีลักษณะบงเฉพาะ           
ไมมากพอ นายทะเบียนอาจรับจดทะเบียนใน Part B แทนที่จะปฏิเสธคําขอจดทะเบียนนั้น                   
ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับความตองการของผูยื่นคําขอจดทะเบียนดวย27  

ตอมา ประเทศสิงคโปรไดเขาเปนภาคีสมาชิกความตกลงทริปส จึงจําเปนตอง
แกไขกฎหมายเครื่องหมายการคา ใหมีความสอดคลองกับขอกําหนดแหงความตกลงทริปส                
โดยไดมีการประกาศใช The Trade Marks Act 1998 ซึ่งมีความแตกตางจาก The Trade Marks 
Act 1991 หลายประการ เชน  
  1)   กําหนดบทบัญญัติที่ชัดเจน เพื่อเตรียมการในการเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด 
  2)   ยกเลิกการแบง การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาออกเปน Part A และ  
Part B  โดยใหการจดทะเบียนเครื่องหมายการคามีเพียงระบบเดียว  
  3)   การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตกฎหมายใหมเปนไปไดงายขึ้น 
เนื่องจาก ระดับของความมีลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมายการคาภายใตกฎหมายใหมนั้น                        
มีระดับเดียวกันกับ ระดับของความมีลักษณะบงเฉพาะใน Part B ของกฎหมายฉบับเดิม 

                                                  
26 สรุปจาก ภูสิทธิ์ เหลืองเรืองทิพย “การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศสมาชิกกลุม

อาเซียน:ประเทศสิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศไทย”หนา 86. 
27 Walter Woon,“Basic Business Law in Singapore”,(Singapore: Prentice Hall 

Simon&Schuster  Ltd,2002)  ,page135. 
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  4)  เครื่องหมายการคาใดที่ คลายกับเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียง จะถูกปฏิเสธ
การจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดในความตกลงทริปสและอนุสัญญากรุงปารีส 
   5) ในสวนของการละเมิดสิทธิและการบังคับใชสิทธิในเครื่องหมายการคา                   
มีบทบัญญัติที่ขยายความคุมครองไปจากกฎหมายเดิมหลายประการ เชน เจาของเครื่องหมาย
การคา อาจแจงตออธิบดีกรมศุลกากร (Director General of Customs) ถึงเวลาและสถานที่                     
ที่สินคาอันละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาของตน  จะถูกนําเขามาในประเทศสิงคโปร                       
ซึ่งกรมศุลกากรมีหนาที่ตองดําเนินการกับการละเมิดสิทธิดังกลาว28 เปนตน  
  ตอมาไดมีการประกาศใชกฎหมายเครื่องหมายการคาฉบับลาสุด คือ The Trade 
Marks (Amendment) Act 2004 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2004 มีบทบัญญัติที่
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับเดิมหลายประการ เชน แกไขในสวนคําจํากัดความของเครื่องหมาย
การคาวา ไมจํากัดอยูเฉพาะการรับรูไดทางจักษุเทานั้น แสดงวาเครื่องหมายการคาอาจจะเปน 
เสียง หรือกลิ่น ก็ได เปนตน   
   

3.2.2  ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศสิงคโปร  
 
การไดมาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการคาของประเทศสิงคโปรนั้น บุคคลที่ใช

เครื่องหมายการคาโดยสุจริตมากอน ยอมมีสิทธิในเครื่องหมายนั้น (First to Use System)              
โดยเจาของเครื่องหมายการคาอาจดําเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ตอสํานักงาน
ทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร ทั้งนี้ ความคุมครองนั้นจะครอบคลุมเฉพาะภายในประเทศ
สิงคโปรเทานั้น หากเจาของเครื่องหมายการคาประสงคจะใหเครื่องหมายการคาของตนไดรับ
ความคุมครองในตางประเทศ จะตองยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาในประเทศที่ตน
ประสงคจะขอรับความคุมครองเปนรายประเทศ หรืออาจยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด อนึ่ง การยื่นคําขอจดทะเบียนสามารถดําเนินการไดหลาย
ทางไมวาจะเปน การยื่นคําขอผานระบบ E-Trademarks หรือ ยื่นโดยตรงตอสํานักงานทรัพยสิน
ทางปญญาแหงสิงคโปร หรือ สงคําขอจดทะเบียนทางไปรษณียถึงสํานักงานทรัพยสินทางปญญา
แหงสิงคโปร 
 
 
 
                                                  

28 สรุปจาก “Singapore Intellectual Property Update” http://www.ipos.gov.sg 
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การเตรียมคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
 

  1)  ในกรณีที่ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ไมไดมีที่อยูที่สามารถ
ติดตอไดในประเทศสิงคโปร ผูยื่นคําขอจดทะเบียนดังกลาวจะตองแตงตั้งหรือมอบอํานาจ            
ใหตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศสิงคโปร เปนผูดําเนินการยื่นคําขอ                        
จดทะเบียนแทน โดยการจะจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศสิงคโปรนั้น                        
เจาของเครื่องหมายการคาจะตองใช (Use) หรือมีเจตจํานงโดยสุจริตที่จะใชเครื่องหมายการคานั้น 
(Bona Fide Intent to Use)29 ในสวนนี้ จะเห็นวามีความคลายคลึงกับของประเทศสหรัฐอเมริกา 
คือ ปองกันไมใหมีการจองเครื่องหมายการคาไว โดยไมไดมีเจตนาที่จะใชเคร่ืองหมายการคา                
นั้นจริง 

2)    การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ตองประกอบไปดวย30  
-  คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา     

 -  หนังสือมอบอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียน  
   -  รูปเครื่องหมายการคา (Representation of the Mark) 
   -  ขอมูลของผูยื่นคําขอจดทะเบียน เชน ชื่อ ที่อยู และสัญชาติ 
   -  รายการสินคาหรือบริการที่ประสงคจะขอรับการจดทะเบียน ซึ่งตอง
ระบุใหชัดเจน รวมถึงระบุชนิดของสินคาหรือบริการดวย 
   - หนังสือแสดงเจตจํานงวาผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไดใชหรือ
จะใชเครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบียนกับสินคาหรือบริการที่ขอจดทะเบียน  
   - กรณีที่เครื่องหมายการคานั้นมิไดเปนภาษาอังกฤษ ผูยื่นคําขอ                  
จดทะเบียน จะตองจัดใหมีคําแปลเครื่องหมายการคาดังกลาว ประกอบกับคําขอจดทะเบียน 

 
การตรวจคน (Search) 
กอนการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา  ควรตรวจสอบใหดีวา

เครื่องหมายการคาที่ประสงคจะจดทะเบียน  ไดรับการจดทะเบียนโดยเจาของเครื่องหมายการคา
อ่ืนอยูแลวหรือไม   ซึ่งสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร ใหบริการในการตรวจคนวา                  
                                                  

29  Ravi Chandran,“Introduction to Singapore Business Law”,(Singapore: McGraw Hill 
Book Co,2002) page193. 

30 เรียบเรียงจาก กรมทรัพยสินทางปญญา “คูมือการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาใน
ตางประเทศ 30 ประเทศ” หนา 413. 
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มีเครื่องหมายการคาใดที่อยูระหวาง การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา หรือไดรับการ             
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศสิงคโปรแลว โดยอาจตรวจคนได ณ สํานักงานทรัพยสิน
ทางปญญาแหงสิงคโปร  หรือ ตรวจคนผานระบบ E-Trademarks ก็ได 
 

การขอถือสิทธิยอนหลัง (Priority Claim) 
  ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา มีสิทธิที่จะใชสิทธินับวันยื่นคําขอ               
จดทะเบียนยอนหลังในประเทศสิงคโปร  โดยจะตองยื่นคําขอถือสิทธินับวันยื่นคําขอยอนหลัง                
พรอมกับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา และสําเนาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา             
ในประเทศอื่น (ในกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการคามีคําสั่งใหนําสงเอกสารดังกลาว) ภายใน
กําหนดเวลา 6 เดือน นับแตวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศอื่นนั้น 

 
การตรวจสอบความถูกตองของแบบวิธี (Formalities Examination)    
สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร จะตรวจสอบแบบวิธี ของคําขอ            

จดทะเบียนเครื่องหมายการคา วาเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไวและไดมีการจายคาธรรมเนียม
อยางถูกตองแลวหรือไม นอกจากนี้ ยังตรวจสอบวาไดมีการระบุรายการสินคาและบริการแลว 
หลังจากนั้น จะทําการบันทึกวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนและออกหมายเลขเครื่องหมายการคา  

ภายหลังจากการตรวจสอบแบบวิธี ขั้นตอนตอมา สํานักงานทรัพยสินทาง 
ปญญาแหงสิงคโปร จะทําการตรวจสอบวาเครื่องหมายการคาที่ยื่นขอจดทะเบียน ดูเหมือน                      
หรือฟงดูเหมือน (Looks or Sounds the same) กับเครื่องหมายการคาอ่ืน ที่ไดรับการจดทะเบียน
ไวแลว หรือ ไดยื่นคําขอจดทะเบียนไวแลวหรือไม นอกจากนี้ ยังตรวจสอบวา การระบุรายการ
สินคาและบริการเปนไปตามขอตกลงนีซหรือไม หากระบุรายการไมถูกตอง นายทะเบียนอาจ
ปฏิเสธไมรับ คําขอจดทะเบียน สงผลใหไมสามารถถือเอาวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนในครั้งแรกที่ 
ถูกปฏิเสธนั้น เปนวันที่ขอใชสิทธินับวันยื่นคําขอจดทะเบียนยอนหลัง31  

 
การตรวจสอบในเนื้อหาสาระ  (Substantial Examination) 
ภายหลังจากการตรวจสอบวาเครื่องหมายการคาที่ยื่นขอรับการจดทะเบียน                 

ดูเหมือน หรือ ฟงดูเหมือนกับเครื่องหมายการคาอื่น ที่ไดรับการจดทะเบียนไวแลวหรือไดยื่น             
คําขอจดทะเบียนไวแลวหรือไม จะเขาสูกระบวนการตรวจสอบวา เครื่องหมายการคาที่ยื่นขอรับ

                                                  
31 “Trade marks: Application Process”  http//:www.ipos.gov.sg 



 87

การจดทะเบียน มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม เชน มีลักษณะบงเฉพาะหรือไม,                
มีลักษณะที่ขัดตอกฎหมายหรือไม เปนตน 

 
การประกาศโฆษณา (Publication) 

  กรณีที่นายทะเบียนรับยื่นคําขอจดทะเบียนแลว จะแจงไปยังผูยื่นคําขอจด
ทะเบียนจากนั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการคาจะมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาใด เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของคัดคานการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใน
ระยะเวลา 2 เดือน นับแตประกาศโฆษณา  
   

การคัดคาน (Opposition) 
บุคคลที่เกี่ยวของสามารถยื่นคํารองคัดคานการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา

พรอมแสดงเหตุแหงการคัดคานนั้นได โดยตองยื่นคํารองภายในเวลา 2 เดือน นับแตวันที่              
ประกาศโฆษณา พรอมเสียคาธรรมเนียม 340 เหรียญสิงคโปร นายทะเบียนจะแจงใหผูยื่นคําขอ
จดทะเบียนทราบ  เพื่อใหยื่นหนังสือโตแยง พรอมแสดงหลักฐานเพื่อสนับสนุนขอโตแยง                 
หลังจากนั้น นายทะเบียนจะวินิจฉัยวาจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาหรือไม                  
   

การรับจดทะเบียน 
  ในกรณีที่ไมมีผูคัดคานการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา หรือมีผูคัดคานแต              
มีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยถึงที่สุด ใหยกคําคัดคานนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการคาจะมีคําสั่งใหรับ
จดทะเบียน และออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น ใหแกผูยื่นคําขอ           
จดทะเบียน   
 

อายุความคุมครองทะเบียนเครื่องหมายการคา (Duration of Registration) 
มีอายุความคุมครอง 10 ป และอาจขอตออายุความคุมครองเครื่องหมาย           

การคาไดทุกๆ 10 ป ทั้งนี้ หากยื่นคําขอตออายุความคุมครองผานระบบ e-Trademarks จะเสีย
คาธรรมเนียม 250 เหรียญสิงคโปร ซึ่งถูกกวาการยื่นคําขอตออายุการคุมครองโดยตรงตอ
สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร ที่เสียคาธรรมเนียม 270 เหรียญสิงคโปร กรณีที่ 
เจาของเครื่องหมายการคา ไมไดยื่นคําขออายุทะเบียนภายในกําหนดเวลาขางตน  ยังสามารถยื่น
คําขอตออายุการคุมครองได ภายใน 6 เดือน นับแตวันสิ้นอายุทะเบียนเครื่องหมายการคา             
พรอมเสียคาธรรมเนียมเพิ่มอีก 270 เหรียญสิงคโปร  ซึ่งมีลักษณะเหมือนคาปรับนั่นเอง  
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ระยะเวลาที่ใชในการจดทะเบียน 

  โดยปกติ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศสิงคโปร จะใชเวลา
ประมาณ 18-24 เดือน นับต้ังแตวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จนกระทั่งถึงวันออก
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา32 แตถา คําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคา ไมถูกคัดคานการจดทะเบียนเลย เครื่องหมายการคานั้น อาจไดรับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาภายในเวลาไมถึง 12 เดือน นับแตวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียน  

 อนึ่ง กระบวนการในการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายชุด (collective marks) 
และเครื่องหมายรับรอง (certification marks) จะเหมือนกับกระบวนการยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา  แตคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายชุด และเครื่องหมายรับรอง จะถูกประกาศ
โฆษณาในวารสารเครื่องหมายการคา (Trade Marks Journal) ในสวน "Collective and 
Certification Marks Applications Published for Opposition Purposes"  ซึ่งแยกตางหากจาก
การประกาศโฆษณาของเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการ ทั้งนี้ ก็เพื่อความสะดวกใน
การคัดคานการจดทะเบียน 

 
อัตราคาธรรมเนียมในการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา 
ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมในการยื่นคําขอจดทะเบียนและ 

คําขอตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา33  

                                                  
32 เรียบเรียงจาก กรมทรัพยสินทางปญญา “คูมือการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาใน

ตางประเทศ 30 ประเทศ” หนา 414. 
33 ขอมูลจาก http//:www.ipos.gov.sg 

ขั้นตอน คาธรรมเนียม (เหรียญสงิคโปร) 
1)    ยื่นคาํขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 

-  กรณียืน่ผานระบบ e-Trademarks 
-  กรณียืน่โดยตรงตอ IPOS 

 
310  ตอหนึง่จาํพวกสนิคาหรือบริการ 
340  ตอหนึง่จาํพวกสนิคาหรือบริการ 

 
2)    ยื่นคาํขอตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา 

-  กรณียืน่ผานระบบ e-Trademarks 
- กรณียื่นโดยตรงตอ IPOS 

 

 
250 
270 
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3.2.3. เหตุผลและความจําเปนในการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดประเทศ

สิงคโปร 
 
เดิมที หากเจาของเครื่องหมายการคาชาวสิงคโปร ตองการใหเครื่องหมายการคา

ของตนไดรับความคุมครองในตางประเทศ จะตองยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                     
ในประเทศที่ตนตองการให ได รับความคุมครองทุกๆ  ประเทศ  ซึ่ งมีความยุ งยากและ                       
เสียคาใชจายสูง และทําใหผูประกอบธุรกิจหรือเจาของเครื่องหมายการคาชาวสิงคโปรถูก             
ละเมิดสิทธิ กลาวคือ หากบุคคลอื่น ดําเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือน                
หรือคลายกันกอน ยอมสงผลใหเจาของเครื่องหมายการคาไมอาจจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                 
นั้นได แนนอนวายอมสงผลตอการสงออกไปยังประเทศนั้น ดังนั้น การที่ประเทศสิงคโปร                      
เขาเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด นอกจากจะชวยให เจาของธุรกิจชาวสิงคโปร ขอรับความ
คุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคาของตนไดงายขึ้น เพราะสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเพียง             
คําขอเดียว ใชภาษาเดียว จายคาธรรมเนียมครั้งเดียว และยังเปนการประหยัดเวลา เพราะประเทศ
ภาคีสมาชิก ตองพิจารณาวาจะรับจดทะเบียนหรือไม ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมปฏิเสธ
การรับจดทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกลาว เครื่องหมายการคานั้น ก็ไดรับความคุมครอง           
โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ การเขาเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด ยังสรางโอกาสในการแขงขันกับ
ประเทศอื่นๆ เพราะทําใหไดเปรียบคูแขงในประเทศอื่นที่ ไมไดเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด 
ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปรไดมีมาตรการในการเตรียมความพรอมที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในดานกฎหมาย 
และในดานอื่นๆ เพื่อรองรับการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารดังกลาว 
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3.2.4. มาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพรอมกอนการเขาเปนภาคี

สมาชิกพิธีสารมาดริด   
  
1)  ประเทศสิงคโปร ไดเขาเปนภาคีสมาชิกในความตกลงระหวางประเทศที่

เกี่ยวของ ดังนี้ 
 -  เขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาวาดวยการจัดตั้งองคการทรัพยสิน              

ทางปญญาแหงโลก (WIPO Convention) เมื่อเดือน ธันวาคม 1990 ซึ่งพิธีสารมาดริดเปนหนึ่งใน
ความตกลงระหวางประเทศ ขององคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก โดยมีสํานักงานทะเบียน
ระหวางประเทศ ทําหนาที่ในการบริหารจัดการใหเปนไปตามพิธีสารมาดริด 

 -   เขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ 1995 ดังนั้น ประเทศสิงคโปร จึงมีคุณสมบตัิในการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสาร
มาดริดอยูแลว                

-  เขาเปนภาคีขอตกลงนีซ (The Nice Agreement Concerning the 
International Classification of Goods and  Services) เมื่อเดือนมีนาคม 1999 ขอตกลงนีซ  
เปนเครื่องมือในการแบงจําพวกสินคาและบริการ ซึ่งการยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ
ภายใตพิธีสารมาดริด ไดนําขอตกลงนีซมาบังคับใชดวย ดังที่กลาวมาแลวในสวนของประเทศ
สหรัฐฯ34 ทั้งนี้ สิงคโปรไดแบงจําพวกสินคาและบริการตามขอตกลงนีซ โดยแบงจําพวกสินคา          
เปน 34 จําพวก เร่ิมจากจําพวกที่ 1-34 และแบงจําพวกบริการเปน 11 จําพวก เร่ิมจากจําพวกที่ 
35-45 ทั้งนี้ กรณีที่มีสินคาหรือบริการใหมๆ ซึ่งอาจมสีวนประกอบหรือลักษณะที่ซับซอน สงผลให
ยากที่จะระบุจําพวกและ ชนิดของสินคาและหรือบริการที่เหมาะสม สํานักงานจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาจึงไดจัดทําคูมือ เรียกวา “Supplemental List of Goods and Services” เพื่อ
ชวยเหลือ ผูยื่นคําขอจดทะเบียน ในการระบุจําพวกสินคาหรือบริการที่ถูกตองและเหมาะสม 

ในการระบุจําพวกของสินคาและหรือบริการนั้น อาจยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่ องหมายการค า เพียงคํ าขอเดียว  แต ระบุจํ าพวกสินค าและหรือบ ริการมากกว า                               
1 จําพวก โดยคําขอจดทะเบียนจะตองระบุหมายเลขจําพวกสินคาและหรือบริการที่ชัดเจน และ
ระบุชนิดของสินคาและหรือบริการที่จะใชกับเครื่องหมายการคาที่ขอรับการจดทะเบียน ทั้งนี้
คาธรรมเนียมสําหรับการระบุจําพวกสินคาและหรือบริการ ข้ึนอยูกับจํานวนจําพวกสินคาและหรือ
บริการ ที่ถูกระบุในคําขอจดทะเบียน 

                                                  
34 “Trade marks : Classification of Goods and  Services” http://www.ipos.gov.sg 
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2)  มีการตรา Trademarks (International Registration) Rules 2000 ขึ้นมาเพื่อ                       

อนุวัตรการใหเปนไปตามพิธีสารมาดริด บังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.2000 
 
3)  ประเทศสิงคโปร ไดแสดงขอสงวนสิทธิ ในกรณีตางๆ ดังนี้ 

1. ประเทศสิงคโปร ไดแสดงขอสงวนสิทธิ โดยขอขยายระยะเวลาใน           
การใชสิทธิปฏิเสธการรับจดทะเบียน จาก 12 เดือน เปน 18 เดือน และกรณีที่มีการคัดคานการ          
จดทะเบียน อาจขยายระยะเวลาไดมากกวา18 เดือน (มาตรา 5(2)(b)(c)) เพราะระยะเวลา                  
12 เดือน ถือวาเปนระยะเวลาที่นอยเกินไป ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียน ซึ่งการปฏิเสธการรับ
จดทะเบียนนั้น สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร จะตองแจงเหตุแหงการปฏิเสธพรอม
ลงนามในหนังสือแจงการปฏิเสธแลวสงไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ สํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศ จะสงหนังสือแจงไปยังผูยื่นคําขอจดทะเบียน เพื่อใหดําเนินการอุทธรณ
ภายในระยะเวลา   

2. ประเทศสิงคโปรไดแสดงเจตนาวาจะใชภาษาอังกฤษ เปนภาษาที่ใช
ในระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด เพราะ
ภาษาอังกฤษเปนหนึ่งในภาษาราชการของประเทศสิงคโปรอยูแลว 

3. ประเทศสิงคโปรไดแสดงขอสงวนวา กรณีที่ขอขยายความคุมครอง
เครื่องหมายการคามายังประเทศสิงคโปร ผูยื่นคําขอจดทะเบียนจะตองแสดงในคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศหรือคําขอจดทะเบียนเพิ่มเติมวา  มีเจตจํานงที่จะใช
เครื่องหมายการคานั้น ในประเทศสิงคโปร (Intent to Use) 

4. ประเทศสิงคโปรสงวนสิทธิ ที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ  
(Individual Fee) ในอัตรา ดังตอไปนี้ 

 
ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ทีป่ระเทศสิงคโปรเรียกเก็บ 

มีผลนับแตวนัที่ 1 พฤษภาคม 2004 

 

คาธรรมเนียมในการขอขยายความคุมครองเครื่องหมาย
การคามายงัประเทศสิงคโปร  ตอ 1 จําพวกสินคาหรือบริการ 

200 สวิสฟรังค 

คาธรรมเนียมในการขอตออายุทะเบียน                   
ตอ 1 จําพวกสินคาหรือบริการ 

141 สวิสฟรังค 
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 เดิมที ประเทศสิงคโปร กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ในครั้งแรก  

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2000 สําหรับกรณีที่ขอขยายความคุมครองเครื่องหมายการคามายัง
ประเทศสิงคโปร ในอัตรา 260 สวิสฟรังค ตอ 1 จําพวกสินคาหรือบริการ และสําหรับกรณีที่ขอ           
ตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา ในอัตรา 183 สวิสฟรังค ตอ 1 จําพวกสินคาหรือบริการ           
ตอมาก็ไดมี การเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมดังกลาว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2002 โดยเรียกเก็บ 
กรณีที่ขอขยายความคุมครองเครื่องหมายการคามายังประเทศสิงคโปร ในอัตรา 230 สวิสฟรังค 
ตอ 1 จาํพวกสินคาหรือบริการ และสําหรับกรณีที่ขอตออายุทะเบียน ในอัตรา 162 สวิสฟรังค             
ตอ 1 จําพวกสินคาหรือบริการ จะเห็นวา ประเทศสิงคโปร ไดพยายามปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม
ใหมีความเหมาะสม สังเกตไดจากอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ที่ลดลงเรื่อยๆ ซึ่งจะเปน         
การดึงดูดใหเจาของเครื่องหมายการคา ทั้งชาวสิงคโปรและชาวตางชาติ มาจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาในประเทศสิงคโปร นอกเหนือจาก คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศแลว ในกรณีที่ 
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ประสงคจะชําระคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ตอสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร สามารถ
กระทําได โดยสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร จะโอนคาธรรมเนียมดังกลาว                  
ไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศเอง แต ผูยื่นคําขอจดทะเบียน ตองชําระคาธรรมเนียมใน
การบริหารจัดการ (Administrative fee) ในอัตรา 250 เหรียญสิงคโปร  
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ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีสารมาดริด35  
 

 
 
4) มีการออกขอบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา  คือ 

Trademarks (Amendment) Rules 2000 บังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.2000 โดย
วัตถุประสงคหลักของขอบังคับดังกลาว คือ การกําหนดขั้นตอนและวิธีการที่จําเปนในการบังคับใช
พิธีสารมาดริด นอกจากนี้ ยังเปนการลดความยุงยากและเพิ่มประสิทธิภาพในสวนของกระบวน 
การตรวจสอบคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา และการคัดคานการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคา สาระสําคัญของขอบังคับดังกลาว มีดังนี้36  

1. นับแต วันที่ 31 ตุลาคม 2000 ไดมีการยกเลิกการใชแบบฟอรม TM 6  
ซึ่งเปนแบบฟอรมที่ออกให เมื่อสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร ยอมรับคําขอ                    
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศ (Acceptance of a National Application)                 
การเปลี่ยนแปลงในสวนนี้  คาดวาจะสามารถลดระยะเวลาที่ใชในกระบวนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ อยางนอยที่สุด 2 เดือน 

                                                  
35 ขอมูลจาก http//:www.ipos.gov.sg 
36 สรุปจาก “Legislation Update” http://www.ipos.gov.sg 

ขั้นตอน คาธรรมเนียม (เหรียญสงิคโปร) 
1) คํารองขอเปลี่ยนสภาพทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศที่ถูกเพิกถอน เปนคําขอจดทะเบียน

ภายในประเทศ (Transformation) 

306 ตอหนึ่งจาํพวกสนิคาหรือบริการ
 

2) คําขอแทนที่ทะเบียนเครื่องหมายการคา ดวย 
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 

(Replacement) 

65 ตอหนึง่จําพวกสนิคาหรอืบริการ 
 

3) การขอยื่นระบุที่อยูที่ใชในการติดตอในประเทศ
สิงคโปร(Filing of address for service in 

Singapore) 

8 

4) คาธรรมเนยีมในการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการยื่น
คําขอจดทะเบยีนระหวางประเทศ 

 (Administrative fee) 

250 
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   2. สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร ไดกําหนดแบบฟอรม 
เพื่อใหสอดคลองกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด           
เชน แบบฟอรม MP1 ใชในการขอเปลี่ยนสภาพ ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศที่             
ถูกเพิกถอน เปนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศสิงคโปร 

3. มีการแกไขอัตราคาธรรมเนียมที่กําหนดไวในตารางที่ 1 จํานวน 23 
รายการ การแกไขที่สําคัญ คือ การแกไขอัตราคาธรรมเนียมในสวนของการยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา  ซึ่งเดิมเรียกเก็บในอัตรา 150 เหรียญสิงคโปร ตอหนึ่งจําพวกสินคาหรือ            
บริการ มาตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 1991 ปจจุบันมีการแกไขใหม โดยกรณีที่ยื่นคําขอผานระบบ                             
e-Trademarks จะเรียกเก็บในอัตรา 310 เหรียญสิงคโปร ตอหนึ่งจําพวกสินคาหรือบริการ และใน
กรณีที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเปนเอกสาร จะเรียกเก็บในอัตรา 340 เหรียญสิงคโปร ตอหนึ่งจําพวก
สินคาหรือบริการ จะเห็นวา  สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร ตองการสงเสริมใหมีการ
ยื่นคําขอจดทะเบียนทางอิเลคทรอนิกส จึงกําหนดใหมีการเสียคาธรรมที่นอยกวา 

4. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร (computerization)   
นับต้ังแตเดือนมีนาคม 1999 รายงานการตรวจคนเครื่องหมายการคา 

(Examination Reports) จะปรากฏรูปของเครื่องหมายการคาอยูดวย (Representations of 
Marks) ทําใหการพิจารณาวาเครื่องหมายการคานั้น เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคา          
ของผูอ่ืนหรือไมกระทําไดสะดวกมากยิ่งขึ้น และอาจจะทําใหคาใชจายในการตรวจคนลดลงไปดวย  

5. เปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมในการตรวจคนเครื่องหมายการคา               
จากเดิมซ่ึงเรียกเก็บในอัตรา 5 เหรียญสิงคโปรตอหนึ่งแฟมขอมูล (File) มาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
1983 ปจจุบัน ปรับเพิ่มเปน 6 เหรียญสิงคโปรตอหนึ่งแฟมขอมูล โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 31  
ตุลาคม 2000     

ตอมา ไดมีการแกไขเพิ่มเติม Trademarks (Amendment) Rules 2000 โดย              
การออก Trade Marks (Amendment) Rules 2001 ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมขอบังคับฉบับเดิมหลาย
ประการ เชน                             

  -  แกไขในสวนหัวเรื่อง (Class Headings) ของจําพวกบริการที่ 42, 43, 44 
และ 45 ใหสอดคลองกับ ขอตกลงนีซฉบับที่ 8 ซึ่งเปนฉบับที่แกไขลาสุด (The 8th edition of the 
Nice International Classification of Goods and Services) โดยใหมีผลนับแตวันที่ 1 มกราคม 
2002   

  -  แกไขในสวน การยื่นคําขอใชสิทธิขอนับวันยื่นคําขอจดทะเบยีนยอนหลัง
(Priority Claim) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการกําหนดวา ในการยื่นคําขอใชสิทธิดังกลาว              
ผูยื่นคําขอไมจําเปนตองยื่นเอกสารพิสูจนสิทธิ(Priority Documents) เพียงแคผูยื่นคําขอ                     
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จดทะเบียนเครื่องหมายการคา แสดงเจตจํานงที่จะใชสิทธิดังกลาวในแบบฟอรม TM 5                      
หากนายทะเบียนพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุอันควรเชื่อไดวา ผูยื่นคําขอจดทะเบียนไมมีสิทธิ 
ดังกลาว นายทะเบียนอาจขอใหผูยื่นคําขอจดทะเบียน สงมอบเอกสารแสดงสิทธิ เพื่อพิสูจนวา              
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนมีสิทธิดังกลาวจริง   

ตอมา มีการแกไขเพิ่มเติม Trade Marks (Amendment) Rules 2001 โดยออก                   
The Trade Marks (Amendment) Rules 2005 มีผลนับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2006 ทั้งนี้ ไดมี
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเดิมหลายประการ เชน ใหมีการรักษาสภาพของคําขอจดทะเบียน 
(Restoration of Applications) ที่ถูกเพิกถอน โดยการยื่นแบบฟอรม TM 40 ภายในเวลา 3 เดือน           
นับแต วันที่นายทะเบียนแจงใหทราบถึงเหตุแหงการเพิกถอนนั้น พรอมเสียคาธรรมเนียม                  
130 เหรียญสิงคโปร เปนตน  

 
5)  มีการตราขอบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา  คือ 

Trademarks (International Registration) Rules 2000 วัตถุประสงคสําคัญของขอบังคับนี้ มีเพื่อ 
กําหนดมาตรการที่จําเปนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริด โดยบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.2000 ขอบังคับดังกลาว มีสาระสําคัญ ดังนี3้7   

1. ขอบังคับ ขอ 5 ถึง 10 และขอ 18 ถึง 23   
กําหนดใหขยายขอบเขตของ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ใหครอบคลุม 

ถึงคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ที่ระบุประเทศสิงคโปรเปนประเทศที่            
ขอจดทะเบียน ทั้งนี้ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะถูกพิจารณา
เชนเดียวกันกับ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศ และเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศที่ไดรับการจดทะเบียน จะไดรับความคุมครองเชนเดียวกันกับเครื่องหมายการคาที่
ไดรับการจดทะเบียนภายในประเทศ  

 
2. ขอบังคับ ขอ 11 ถึง 17  

กําหนดกระบวนการในการตรวจสอบ, การประกาศโฆษณา และการคัดคาน             
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ เมื่อนายทะเบียนไดรับแจงจากสํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศแลว  กรณีที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียน เครื่องหมายการคาดังกลาว              
นายทะเบียนจะตองสงหนังสือแจงการปฏิเสธการรับจดทะเบียน (Notification of Refusal) ไปยัง
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในพิธีสารมาดริด ไดมี          

                                                  
37 สรุปจาก “Legislation Update” http://www.ipos.gov.sg 
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การกําหนดระยะเวลาในการแจงการปฏิเสธดังกลาวไวดวย อนึ่ง การประกาศโฆษณาคําขอ                 
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะถูกประกาศในวารสารเครื่องหมายการคา 
(Trade Marks Journal) ในสวนของ “International Registrations filed under the Madrid 
Protocol Published for Opposition Purposes under the Trade Marks Act (Cap. 332,              
1999 Ed.)”38    

 
3. ขอบังคับ ขอ 24 ถึง 26  

กําหนดแบบฟอรมใหมและกําหนดอัตราคาธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่อง กับการ                
ขอเปลี่ยนสภาพคําขอจดทะเบียนหรือทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศเปน คําขอ              
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศ (Transformation) และการแทนที่ของทะเบียน
เครื่องหมายการคาภายในประเทศที่มีอยูแลว ดวยทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศที่
ไดรับการจดทะเบียนใหม  (Replacement) ทั้งนี้ การขอโอนคําขอจดทะเบียนดังกลาว ใหใช
แบบฟอรม MP1 และเสียคาธรรมเนียม 306 เหรียญสิงคโปร ตอหนึ่งจําพวกสินคาหรือบริการ              
ในสวนคําขอแทนที่ทะเบียนเครื่องหมายการคาดังกลาว ใหใชแบบฟอรม MP 2 และเสีย
คาธรรมเนียม 65 เหรียญสงิคโปร ตอหนึ่งจําพวกสินคาหรือบริการ 

 
4. ขอบังคับ ขอ 27 

   กําหนด สิ่งที่จําเปนจะตองมีในการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ  และใหคําขอจดทะเบียนดังกลาว ผูกอยูกับความคงอยูของทะเบียนเครื่องหมาย 
การคาพื้นฐานหรือคําขอจดทะเบียนพื้นฐานในประเทศสิงคโปร โดยขอบังคับ ขอ 28 ไดกําหนด  
ในเรื่อง “Central Attack” โดยใหมีกําหนดเวลา 5 ป (Dependency Period) เพื่อใหมีผลตามที่             
พิธีสารมาดริด กําหนดไว  

 
5. ขอบังคับ ขอ 33 

กําหนดให นายทะเบียนสามารถเก็บคาธรรมเนียม ที่ผูยื่นคําขอจดทะเบียน          
หรือผูยื่นคําขอตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะตองจายใหกับสํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศ จากนั้นใหนายทะเบียนโอนคาธรรมเนียมดังกลาว ไปยังสํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศ  นอกจากนี้ ขอบังคับยังกําหนดใหมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม                     
ในการบริหารจัดการ(Administrative Fee) ในอัตรา 250 เหรียญสิงคโปร ในสวนของคาธรรมเนยีม

                                                  
38 Trade Marks : Frequently Asked Questions  http//:www.ipos.gov.sg     
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ในการบริหารจัดการนั้น พิธีสารมาดริดใหสิทธิประเทศภาคีสมาชิก ในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม             
ดังกลาวได 

  
          3.2.5.   มาตรการดานอื่น ๆ ในการเตรียมความพรอมในการเขาเปนภาคีสมาชิก
พิธีสารมาดริด 
  

สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร (Intellectual Property 
Office of Singapore หรือ IPOS) ซึ่งทําหนาท่ีในการดูแลดานกฎหมายทรัพยสินทางปญญา           
ของประเทศสิงคโปร  จะตองเตรียมความพรอมกับภารกิจที่เพิ่มข้ึน จากการเขาเปนภาคีสมาชิก                              
พิธีสารมาดริด เร่ิมต้ังแต เมื่อมีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 
สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร จะตรวจสอบคําขอจดทะเบียน กอนที่จะสงตอ
คําขอไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ เชน ตรวจสอบวา ชื่อของผูยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ตรงกันกับช่ือใน ทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือ            
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหรือไม เปนตน การปฏิบัติหนาที่ของสํานักงาน
ทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร ตองกระทําดวย ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพราะ
แตละขั้นตอนจะมีเงื่อนเวลาเขามาเกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังตองเตรียมความพรอมในดานอื่นๆ 
ดังตอไปนี้  
 

1)  พัฒนาการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาออนไลน ผานระบบ                  
E-Trademarks  

ระบบ E-Trademarks เปนระบบที่อํานวยความสะดวกในการยื่นคําขอ          
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาออนไลน, ตรวจคนเครื่องหมายการคาออนไลน และใหบริการ               
ธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา อนึ่ง ผูยื่นคําขอจดทะเบียนอาจเลือก             
ที่จะชําระคาธรรมเนียมตางๆ ผานระบบ GIRO ซึ่งเปนระบบที่ใหบริการในการชําระคาธรรมเนียม
ออนไลน 
  
 ข้ันตอนที่สามารถดําเนินการผานระบบ E-Trademarks มีดังนี้ 

1. ยื่นคํารอง ในการระบุที่อยูในการติดตอ (address for service) กรณีที่มีการแตงตั้ง
ตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (แบบฟอรม TM 1) 

2. ยื่นคํารอง ในการระบุหรือเปล่ียนแปลงที่อยูในการติดตอ กรณีที่ไมมีการแตงตั้ง
ตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (แบบฟอรม TM 1) 



 98

3. ยื่นคํารอง ในการเปลี่ยนแปลงที่อยูในการติดตอของตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคา (แบบฟอรม TM 1) 

4. ยื่นคําขอในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (แบบฟอรม TM 4) 
5. ยื่นคําขอในการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายชุด (แบบฟอรม TM 9) 
6. ยื่นคําขอในการตออายุทะเบียนความคุมครอง (แบบฟอรม TM 19) 
7. ยื่นคํารองในการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือรายละเอียด ของผูยื่นคําขอจดทะเบียน หรือ 

เจาของเครื่องหมายการคา หรือ บุคคลอื่นที่เกี่ยวของ (แบบฟอรม TM 26) 
8. ยื่นคํารองในการขยายระยะเวลาในกรณีตางๆ (แบบฟอรม TM 49) 

นอกจากนี้ ระบบ e-Trademarks ยังใหบริการในการตรวจคนเครื่องหมายการคา             
วามีเครื่องหมายการคาที่เหมือนกันหรือไม และ การตรวจคนขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับเครื่องหมาย
การคา เชน รูปเครื่องหมายการคา เปนตน  
 

2) มีการระดมความเห็นจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย โดยใหสภาทนายความ
แหงประเทศสิงคโปร (Law Society of Singapore)  เปนหนึ่งในกรรมการที่พิจารณาในการเขาเปน
ภาคีพิธีสารมาดริด  ทั้งนี้ สภาทนายความแหงประเทศสิงคโปร จะเปนผูประสานและแจงกับ          
บริษัทที่ปรึกษากฎหมายตางๆ ใหทราบถึงการเตรียมการในการเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด 
ประสงคจะสอบถาม ในเรื่องความพรอมและการอนุวัตรการกฎหมายในการเขาเปนภาคีสมาชิก
พิธีสารมาดริด สามารถประสานผานสภาทนายความ เพื่อใหสอบถามไปยังสํานักงานทรัพยสิน
ทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร ได ทั้งนี้ จะมีคณะอนุกรรมการเครื่องหมายการคา (Trademark 
Sub-Committee) เปนผูใหคําตอบ 

 
3)  เตรียมความพรอมใหแก บุคลากรของสํานักงานทรัพยสินทางปญญา 

แหงประเทศสิงคโปร เพราะตองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ซึ่งปญหาเรื่อง                       
ภาษาอาจจะมีไมมากนัก เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนหนึ่งในภาษาราชการของประเทศสิงคโปร
นอกจากนี้  บุคลากรจะตองเขาใจระบบและขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                  
ระหวางประเทศตามพิธีสารมาดริด โดยไดมีการอบรมใหความรูในเรื่องกระบวนการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  

ตัวแทนในการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของสิงคโปร ตองมี
ความพรอมใน การที่ เจาของเครื่องหมายการคาของประเทศสมาชิกพิธีสารมาดริดจะมาใชบริการ 
และที่ปรึกษากฎหมายตองมีความรูความเชี่ยวชาญเพียงพอ ที่จะใหคําปรึกษาแกเจาของ
เครื่องหมายการคา เพราะ การอนุวัตรการกฎหมายใหสอดคลองกับพิธีสารมาดริด อาจทําให
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ขั้นตอนปฏิบัติเปลี่ยนแปลงไป การตรวจคนและตรวจสอบเครื่องหมายการคา ตองละเอียดมากขึ้น 
และควรศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนปฏิบัติใหดี ถึงความแตกตางของระเบียบขอบังคับ และขั้นตอน
ปฏิบัติของประเทศอเมริกา และประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ ไดมีจัดอบรมใหความรูกับ ผูประกอบ
ธุรกิจหรือเจาของเครื่องหมายการคา  เพื่อใหเกิดความเขาใจ และความตื่นตัวในการยื่นคําขอ             
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ซึ่งเปนการปองกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมาย
การคาในตางประเทศ และเปนการสงเสริมใหมีการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม 

 
4)  มีการกําหนดวิธีการชําระคาธรรมเนียมที่หลากหลาย ซึ่งอํานวยความ

สะดวกตอผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
 
 
ตารางแสดงวิธีการชําระคาธรรมเนียม 

 

 

เงินสด หรือ บัตรเงินสด จายไดที่ เคานเตอร ณ สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร 
เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงนิ เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน เปนสกุลเงินเหรียญสิงคโปรและออกโดย 

ธนาคารที่ประกอบการในประเทศสิงคโปร ทั้งนี้ ควรขีดครอมและ
ส่ังจายถึง สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร   

GIRO ตองกรอกแบบฟอรมคําขอสําหรับขอจายคาธรรมเนียมโดยวิธีนี้ 
และสงถึงสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร (IPOS) 
IPOS จะแจงผล วาจะเปดบัญชี GIRO กับ IPOS ไดหรือไม 

E-Nets Internet 
Banking 

จายคาธรรมเนียมโดย E-Nets Internet Banking โดยใชในกรณียื่น  
คําขอจดทะเบียนผานระบบ E-Trademarks,  E -Payment ทั้งนี้ 
ตองเปดบัญชีธนาคารแบบ internet banking กับธนาคารซิตี้แบงค
, ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงสิงคโปร(DBS) หรือ ธนาคารยูโอบี 

E-Nets Credit หรือ 
Debit Card 

จายคาธรรมเนียมโดย E-Nets Credit/Debit Card โดยใชในกรณี 
ยื่นคําขอจดทะเบียนผานระบบ E-Trademarks, E-Payment โดย
ตองมีบัตรของวีซา หรือ มาสเตอรการด 

Flexipay จายคาธรรมเนียมโดย  Flexipay โดยใชในกรณียื่นคําขอจด
ทะเบียนผานระบบ E-Trademarks, E-Payment โดยตองมีเงินใน
บัญชีธนาคารที่เพียงพอในการชําระคาธรรมเนียม 
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3.2.6 พันธกรณีที่ประเทศสิงคโปร ตองปฏิบัติตามพิธีสารมาดริด 
  
สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร มีหนาที่ ตองปฏิบัติตาม              

พิธีสารมาดริดและตามระเบียบขอบังคับทั่วไป หลายประการ ไดแก 
   1. หนาที่ในการ ออกหนังสือรับรอง การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ (Certification of International Application) ใหแกผูยื่นคําขอจดทะเบียน  
โดยการรับรอง  จะตองรับรองวันที่สํานักงานทรัพย สินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร                     
ไดรับคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ, รับรองวาเครื่องหมายการคาในคําขอจดทะเบียนดังกลาว 
เหมือนกับเครื่องหมายการคา ในทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน,          
รับรองวา เจาของเครื่องหมายการคาในคําขอจดทะเบียนดังกลาว เปนบุคคลเดียวกันกับ               
เจาของเครื่องหมายการคาในทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน,                  
รับรองวา รายการสินคาหรือบริการครอบคลุม โดยทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาพื้นฐาน, รับรองวา ผูยื่นคําขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติ ในการยื่นคําขอจดทะเบียนระหวาง
ประเทศ (Entitlement to File)   

    2. สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร จะตองลงนามใน 
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศดวย เพราะระเบียบขอบังคับทั่วไปขอ 9(2)(b)            
กําหนดไว แตระเบียบขอบังคับทั่วไป ไมไดกําหนดใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนลงลายมือช่ือ                   
ในคําขอจดทะเบียนแตอยางใด   

3. กรณีที่ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือ ทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐาน ถูกเพิกถอน ละทิ้ง หรือหมดอายุการคุมครอง ภายในชวงระยะเวลา
ผูกพัน 5 ป (Dependence Period) สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร ตองแจง
ใหสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศทราบ  

4. กรณีที่ ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ            
ตองดําเนินการแกไขขอบกพรองของคําขอจดทะเบียน ตามที่ สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ
แจงมา ผูยื่นคําขอจดทะเบียนจะตองยื่นตอบรับการแกไขดังกลาว ตอสํานักงานทรัพยสินทาง
ปญญาแหงประเทศสิงคโปร ทั้งนี้ ตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน  
   5. กรณีที่ สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร รับ                
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศ
สิงคโปร ตองออกหนังสือสําคัญ แสดงการขยายความคุมครองเครื่องหมายการคา (Certificates of 
Extensions of Protection) ใหแกเจาของเครื่องหมายการคา    
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   6. สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร ตองประกาศ
โฆษณาคําขอขยายความคุมครองในเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  ในหนังสือ                       
ประกาศโฆษณาเพื่อวัตถุประสงคในการคัดคานการจดทะเบียน 
   7. ในฐานะที่ประเทศสิงคโปร เปนประเทศที่ถูกขอขยายความ               
คุมครองสิทธิสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร จะไดรับแจง การขอตออายุ
ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ, การโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา, และกรณีอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของจากสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ  

8. กรณีที่ สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศแจงให สํานักงานทรัพยสิน
ทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร แกไขขอบกพรอง เชน สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหง
ประเทศสิงคโปร  ไมไดลงนามในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ,                       
หรือคําขอจดทะเบียนไมไดระบุหมายเลขทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน เปนตน เมื่อไดทํา
การแกไขแลว สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร จะตอบรับการแกไขไปยัง
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ ภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไว  

9. กรณีที่ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหลายคําขอ           
หรือ ทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหลายทะเบียน ถูกรวมเปนคําขอเดียวหรือทะเบียนเดียว 
(Merger)  หรือ กรณีที่ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานคําขอเดียวหรือทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐานทะเบียนเดียว ถูกแบงออกเปนหลายคําขอหรือหลายทะเบียน 
(Division) ในฐานะที่สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร เปนสํานักงานทะเบียน
ตนกําเนิด สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร มีหนาที่ตองแจงตอสํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศ (ระเบียบขอบังคับทั่วไป ขอ 23 )  

10. กรณีที่ ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศถูกเพิกถอน                 
ผู ยื่ นคํ าขอจดทะเบียน  อาจขอเปลี่ ยนสภาพเปนคํ าขอจดทะเบียนภายในประ เทศ 
(Transformation) โดยยื่นคําขอตอสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร ซึ่งคําขอ
เปลี่ยนสภาพนั้น จะพิจารณาตามกฎหมายภายในของประเทศสิงคโปร สํานักงานทะเบียน 
ระหวางประเทศจะไมมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการนี้  

11. โดยปกติทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะแทนที่
ทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศโดยอัตโนมัติ (Replacement) ซึ่งเปนไปตามผลของ
กฎหมาย  

12. กรณีที่ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะแจงตอ สํานักงานทรัพยสิน                  
ทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร เพื่อใหทําการแกไขรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจจะเปน            



 102

การแกไขชื่อหรือที่อยูของเจาของทะเบียน, ชื่อหรือที่อยูของตัวแทนจดทะเบียน, หรืออาจเปนกรณี
ที่มีการอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคา, หรือมีการรวมทะเบียนเครื่องหมายการคา             
หลายทะเบียนเปนทะเบียนเดียว เปนตน 

 
 
3.2.7   สถิติเกี่ยวกับการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 

ระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด 
 

ในสวนของการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ โดยการ
ยื่นคําขอผานสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร ในฐานะสํานักงานทะเบียน           
ตนกําเนิด เพื่อใหสงตอคําขอไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ มีสถิติดังนี้ 

 
ตารางแสดงจํานวนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 

 ที่ยื่นผานประเทศสิงคโปรในฐานะสาํนักงานทะเบยีนตนกําเนิด 
 
 

 
 
 
 

 
 
จากตารางแสดงสถิติขางตน เปนตัวเลขของคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง

ประเทศ ที่ยื่นคําขอจดทะเบียนตอประเทศสิงคโปรในฐานะสํานักงานทะเบียนตนกําเนิด โดยอาศัย
ฐานที่ผูยื่นคําขอจดทะเบียนมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางแทจริงและ
จริงจังในประเทศสิงคโปร ซึ่งในความเปนจริงแลวผูยื่นคําขอจดทะเบียนที่เปนคนชาติสิงคโปร
(Singaporean) มีจํานวนนอยมาก กลาวคือ ในป 2001 จากคําขอจดทะเบียนจํานวน 52 คําขอ            
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนที่เปนคนชาติสิงคโปร มีเพียง 1 คน, ในป 2002 จากคําขอจดทะเบียน
จํานวน 50 คําขอ ผูยื่นคําขอจดทะเบียนที่เปนคนชาติสิงคโปร มีเพียง 2 คน  ในขณะที่ป 2003 
จากคําขอจดทะเบียนจํานวน 70 คําขอ ไมมีผูยื่นคําขอจดทะเบียนที่เปนคนชาติสิงคโปรเลย, และ
ในป 2004 จากคําขอจดทะเบียน 92 คําขอ มีผูยื่นคําขอจดทะเบียนที่เปนคนชาติสิงคโปร เพียง           

ป จํานวนคําขอ
2001 52 
2002 50 
2003 70 
2004 92 
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2 คน จากสถิตินี้ชี้ใหเห็นวาบุคคลที่ใชประโยชนจากพิธีสารมาดริด สวนใหญยังคงเปนชาวตางชาติ
ที่อาศัยฐานการผลิตสินคาในประเทศสิงคโปร  

 
 

ตารางแสดงจํานวนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศทีข่อ
ขยายความคุมครองมายังประเทศสิงคโปร 

ระหวางป 2000 ถึง 2004 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
  
 
ภายหลังจากที่ประเทศสิงคโปรเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด ในป 2000 จะเห็นวา               

มีผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด เพื่อขอขยาย
ความคุมครองมายังประเทศสิงคโปรเพิ่มมากขึ้นทุกป เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติของคําขอ                    
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ที่ยื่นคําขอจดทะเบียนตอประเทศสิงคโปรในฐานะ
สํานักงานทะเบียนตนกําเนิด จะเห็นวามีความแตกตางกันเปนอยางมาก กลาวคือ ในขณะที่ผูยื่น
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศที่เปนคนชาติสิงคโปรจริงๆ มีจํานวนนอยมาก 
แตจํานวนชาวตางชาติที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเพื่อขอขยายความคุมครองมายังประเทศสิงคโปร
กลับมีจํานวนที่สูงมาก ซึ่งอาจจะสงผลทําใหการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของผูประกอบการ
ชาวสิงคโปรหรือเจาของเครื่องหมายการคาชาวสิงคโปรเปนไปไดยากขึ้น เพราะมีเครื่องหมาย
การคาของตางชาติที่ไดรับการจดทะเบียนในประเทศสิงคโปรเพิ่มมากขึ้นทุกป นอกจากนี้ สถิติ
ขางตนยังชี้ใหเห็นวา ผูประกอบการชาวสิงคโปรหรือเจาของเครื่องหมายการคาชาวสิงคโปร              
ยังไมไดรับประโยชนหรือใชประโยชนจากการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดอยางเต็มที่ 

 
 

ป จํานวนคําขอ
ภายในประเทศ 

จํานวนคําขอ       
ภายใตพธิสีาร

มาดริด 

รวม 

2000 22,131 118 22,249 
2001 13,749 6,524 20,273 
2002 11,623 8,452 20,075 
2003 12,815 8,471 21,286 
2004 14,088 9,163 23,251 



บทที่ 4 
 

อุปสรรคในกรณีที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด และ 
มาตรการในการเตรียมความพรอมกรณีประเทศไทยเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด 

   
การที่ประเทศไทยขยายตลาดสินคาไปในตลาดตางประเทศนั้น ยอมเปนการดี                

หากเจาของเครื่องหมายการคาชาวไทย ดําเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของตน                         
ในประเทศที่ไดมีการติดตอคาขายอยูดวย หากเจาของเครื่องหมายการคาเพิกเฉยตอการ                   
จดทะเบียนในประเทศนั้น อาจถูกบุคคลอ่ืน ดําเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือน          
หรือคลายกันกอนสงผลใหเจาของเครื่องหมายการคา  ไมอาจจดทะเบียนในเครื่องหมายการคา         
นั้นได แนนอนวายอมสงผลตอการสงออกไปยังประเทศนั้นดวย อนึ่ง การที่เจาของเครื่องหมาย
การคาชาวไทย  ประสงคที่จะใหเครื่องหมายการคาของตนไดรับความคุมครองนอกประเทศ 
จะตองดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในทุกๆ ประเทศ ที่ตนประสงคจะขอรับ               
ความคุมครองซึ่งกอใหเกิด ความยุงยาก เสียเวลาและเสียคาใชจายเปนอันมาก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง สําหรับเจาของกิจการขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีงบประมาณท่ีจํากัด การที่ประเทศไทยเขา
เปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด นอกจากจะชวยให เจาของธุรกิจชาวไทยขอรับความคุมครอง
สิทธิ          ในเคร่ืองหมายการคาของตนไดงายขึ้น ยังเปนการประหยัดเวลาและคาใชจายเปนอัน
มาก                  ทําใหไดเปรียบคูแขงในประเทศอื่นที่ไมไดเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด ทั้งนี้ 
ในการเขาเปน ภาคีสมาชิกจะสัมฤทธิผลตามความมุงหมายได ก็ตอเมื่อมีมาตรการในการเตรียม
ความพรอมที่มีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ ประเทศตางๆไดมีความพยายามทําความตกลงเขตการคาเสรี              
ระหวางกัน ในการที่จะลดมาตรการกีดกันทางการคา ซ่ึงขณะนี้ ประเทศไทยไดทําความตกลง               
เขตการคาเสรีกับ ประเทศจีน ออสเตรเลีย และอินเดียแลว และกําลังอยูระหวางการเจรจากับ
หลายประเทศ เชน ประเทศสหรัฐฯ และประเทศญี่ปุน เปรู เปนตน1 ทั้งนี้ การตกลงทําเขตการคา
เสรีน้ัน                     ยอมนํามาซึ่งการเปดตลาดสงออกและนําเขาสินคาระหวางกัน การเตรียม
ความพรอมโดย                          มีมาตรการที่รัดกุม นาจะเปนหนทางที่จะทําใหประเทศไทยไม
เสียเปรียบประเทศอื่นๆ ในขณะนี้ ประเทศไทยไดมีการเจรจาตกลงเขตการคาเสรีไทยกับประเทศ
สหรัฐฯ โดยประเทศสหรัฐฯ                    ไดกําหนดใหประเทศไทยตองใชความพยายามอยางยิ่งที่
                                                                               

1 อรพรรณ พนัสพัฒนา,ประเด็นใหมเรื่อง สิทธิในทรัพยสินทางปญญา ภายใตความ ตกลงเขตการคา
เสรีของประเทศสหรัฐอเมริกา,หนา 5 



 

 

105

จะใหสัตยาบันหรือเขารวมเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด2 ขณะที่ ยังไมทราบวาผลเจรจาจะเปน
อยางไร แตการเตรียมความพรอมในการเขาเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด นาจะเปนวิธีที่ดีที่สุด 
ในการเสริมสรางโอกาสและปองกันปญหาอันอาจเกิดจากการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด 
 
   4.1 อุปสรรคทางดานกฎหมาย 
         
   4.1.1 อุปสรรคอันเกิดมาจาก ปจจัยทางดานกฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบัน               
ของประเทศไทย  
   เนื่องจากการเขาเปนภาคีสมาชิกในความตกลงระหวางประเทศ จะตองมีการ                     
อนุวัตรการกฎหมายภายในประเทศ เพื่อใหเปนไปตามความตกลงระหวางประเทศนั้น ซ่ึงการเขา
เปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ยอมสงผลใหประเทศไทยจะตองมีการตรากฎหมายหรือแกไข
กฎหมายที่บังคับใชอยู เพื่อรองรับการเขาเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารดังกลาว ทั้งนี้ กฎหมาย
ภายในประเทศไทยที่อาจเปนอุปสรรคตอการเขาเปนภาคีสมาชิก ไดแก พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2543 ซึ่งเปนกฎหมายที่ใหความคุมครองเครื่องหมายการคาในประเทศไทย ทั้งนี้ ขอบเขตของ
การใหความคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้ จะจํากัดอยูเฉพาะภายในประเทศ สงผลใหข้ันตอนและ
กระบวนการที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จึงแตกตางไปจากขั้นตอนและ
กระบวนการตามพิธีสารมาดริด วาดวยการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ดังนั้น 
กอนที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารดังกลาว จําเปนท่ีจะตองแกไขเปลี่ยนแปลง
บทบัญญัติที่อาจเปนอุปสรรค หรือเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อการรับรองขอกําหนดตามพิธีสารมาดริด 
อันเปนการเตรียมความพรอมเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ และอํานวยประโยชน
ตามที่มุงหวังไว  
 
 
 
 
 
                                                                               

2 สรุปจาก นันทน อินทนนท ,ประเด็นดานทรัพยสินทางปญญาในความตกลงเขตการคาเสรีฯ:             
บทวิเคราะหผลกระทบบางประการตอประเทศไทย ,ทรัพยสินทางปญญาในยุคโลกาภิวัฒน เลม 1,
กรุงเทพมหานคร:เนติบัณฑิตยสภา,2547 ,หนา 157-159 .และ หนา 161 
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   4.1.2 อุปสรรคอันเกิดมาจากปจจัยทางดานกฎหมายระหวางประเทศ 
 
   พิธีสารมาดริด กําหนดวา การที่จะเขาเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริดไดนั้น 
จะตองเขาเปนภาคีในอนุสัญญากรุงปารีสกอน ซ่ึงประเทศไทยยังไมไดเขาเปนภาคีสมาชิกใน
อนุสัญญาดังกลาวแตอยางใด ทําใหประเทศไทยขาดคุณสมบัติเบื้องตนในการเขาเปนภาคีสมาชิก
พิธีสารมาดริด นอกจากนี้ พิธีสารมาดริด กําหนดใหการจําแนกจําพวกสินคาและบริการในการ              
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ  ตองเปนไปตามขอตกลงนีซ ซึ่งประเทศไทยมิได
เขาเปนภาคีสมาชิกในขอตกลงนีซ แตไดนําระบบการจําแนกจําพวกสินคาและบริการตามขอตกลง
ดังกลาวมาใช สําหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศ อยางไรก็ตาม แมจะ              
นําระบบดังกลาวมาใช ก็อาจเกิดความขัดแยงเกี่ยวกับการระบุรายการสินคาและบริการได             

  
4.2 มาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพรอมกอนการเขาเปน           

ภาคีสมาชิก  
      

ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาวาดวยการจัดตั้งองคการทรัพยสิน              
ทางปญญาแหงโลก (WIPO Convention) เมื่อป 2532 ซึ่งพิธีสารมาดริดเปนหนึ่งในความตกลง
ระหวางประเทศ ขององคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก โดยมีสํานักงานทะเบียนระหวาง
ประเทศ ทําหนาที่ในการบริหารจัดการใหเปนไปตามพิธีสารมาดริด ทั้งนี้ กอนที่ประเทศไทยจะเขา
เปนภาคีสมาชิกในพิธีสารดังกลาว จะตองมีการเตรียมความพรอมหลายดาน ในสวนของ                    
การเตรียมความพรอมดานกฎหมาย มีดังนี้ 
   1.  คุณสมบัติเบื้องตนในการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด คือ จะตองเขา
เปนภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property) ซึ่งประเทศไทยยังมิไดเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญากรงุปารีส  จึงไมมีคุณสมบัติในการ
เขาเปน ภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด โดยอนุสัญญากรุงปารีสเปนความตกลงระหวางประเทศ วา
ดวย                การคุมครองทรัพยสินอุตสาหกรรม  ซ่ึงรวมถึงเคร่ืองหมายการคาดวย อนุสัญญา
กรุงปารีสลงนามเมื่อป 1883 มีประเทศที่ลงนามกลุมแรก 11 ประเทศ ไดแก ประเทศเบลเยี่ยม 
บราซิล ฝร่ังเศส กัวเตมาลา อิตาลี เนเธอรแลนด โปรตุเกส ซัลวาดอร เซอรเบีย สเปน และ
สวิตเซอรแลนด3 และมีผล 

                                                                               

 3 เรียบเรียงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Convention#Contracting_parties   
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บังคับใช เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 1884 ปจจุบันมีประเทศภาคีสมาชิกกวา 169 ประเทศ (นับถึง          
เดือนกุมภาพันธ 2006) ท้ังนี้ ประเทศภาคีสมาชิกมีฐานะเปนสมาชิกในสหภาพปารีส (Paris 
Union) ดังนั้น การเตรียมการในขั้นแรก คือ ประเทศไทยจะตองดําเนินการเขาเปนภาคีสมาชิก
อนุสัญญากรุงปารีส ซ่ึงจากผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547  คณะรัฐมนตรี
ไดเห็นชอบในการที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส ตามที่กระทรวง
พาณิชยเสนอ4 อนึ่ง ในการเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีสนั้น ประเทศไทยจะตองสงตรา
สารในการเขาเปนภาคีสมาชิก ไปยังผูอํานวยการองคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก (มาตรา 21 
แหงอนุสัญญากรุงปารีส) ภายหลังจากการเขาเปนภาคีสมาชิกแลว ประเทศไทยตองอนุวัตรการ
กฎหมายใหสอดคลองกับขอกําหนดในอนุสัญญาดังกลาวซึ่งหลักการสําคัญของอนุสัญญา
ดังกลาว คือ ประเทศภาคีสมาชิกจะตองใหความคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคาแก บุคคลแหง
ประเทศภาคีสมาชิกอ่ืนใด เชนเดียวกับท่ีใหความคุมครองสิทธิกับคนชาติตน ซึ่งเปนไปตามหลัก
ปฏิบัติเยี่ยงชาติ และยังสามารถขอใชสิทธินับวันยื่นคําขอจดทะเบียนยอนหลังไดดวย 
              
   2.  พิธีสารมาดริดกําหนดใหภาคีสมาชิก ตองนําระบบการจําแนกจําพวกสินคา
และบริการตามขอตกลงนีซ (Nice Agreement on classification of goods and services) ไปใช
สําหรับ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ซึ่งขอตกลงนีซ มีข้ึนตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 1957 เปน
หนึ่งในความตกลงระหวางประเทศ ที่บริหารจัดการโดยองคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก                      
ประเทศที่จะเขาเปนภาคีสมาชิกในขอตกลงนีซไดนั้น จะตองเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญา               
กรุงปารีสเสียกอน โดยขอตกลงนีซ มีภาคีสมาชิกจํานวน 72 ประเทศ (นับถึงเดือนตุลาคม 2003) 
เชน ประเทศออสเตรเลีย จีน เกาหลีใต ฝร่ังเศส  เยอรมัน ญี่ปุน รัสเซีย สิงคโปร อังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา เปนตน ทั้งนี้ การจําแนกจําพวกสินคาและบริการตามขอตกลงนีซ จะประกอบไป
ดวย 2 สวน คือ   (1)  หัวเรื่องของจําพวกสินคาหรือบริการ (Class Headings) ซ่ึงเปนขอความที่
แสดงถึงลักษณะของสินคาหรือบริการในจําพวกนั้นๆ  อยางกวาง และ จะมีคําขยายความ 
(Explanatory Notes) ที่อธิบายรายละเอียดของหัวเรื่องใหชัดเจนยิ่งขึ้น และ (2) รายการสินคาและ
บริการเรียงตามลําดับอักษร (Alphabetical List of Goods and Services) โดยแบงเปนรายการ
สินคาประมาณหนึ่งหม่ืนรายการ และรายการบริการประมาณหนึ่งพันรายการ โดยขอตกลงนีซที่
บังคับใชอยูในปจจุบนัเปนฉบับแกไขคร้ังที่ 8  มีผลบังคับใช นับแตวันที่ 1 มกราคม 2002 

                                                                               
4 เรียบเรียงจาก  http://www.thaigov.go.th  
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   แมวา ประเทศไทยยังไมไดเขาเปนภาคีสมาชิกขอตกลงนีซ แตประเทศไทยได                 
นําระบบการจําแนกจําพวกสินคาและบริการตามขอตกลงนีซมาใช เชนเดียวกับประเทศอื่นๆ              
อีกกวา  71 ประเทศ (นับถึงเดือนตุลาคม 2003) เชน ประเทศบราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
นิวซีแลนด แอฟริกาใต เวียดนาม เปนตน ทําใหการจําแนกจําพวกสินคาและบริการในการ                    
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศไทย สอดคลองกับการจําแนกจําพวกสินคาและบริการ
ระหวางประเทศ ทั้งนี้  ในการระบุรายการสินคาหรือบริการนั้น บางประเทศอนุญาตใหระบุรายการ
สินคาหรือบริการที่กวางมาก  เชน คําขอจดทะเบียนอาจระบุหัวขอของจําพวกบริการที่ 35                  
วา Advertising and Business ในขณะที่ บางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐ ฯ กําหนดใหระบุ
รายการสินคาที่คอนขางเจาะจง จะระบุเพียงวา Advertising and Business ไมได  ตองระบุดวย
วาเปนธุรกิจอะไร เชน ธุรกจิจัดหางาน เปนตน ซ่ึงจะทําใหงายตอการตรวจสอบคําขอจดทะเบียน
และสาธารณชนสามารถรูไดวา เจาของเครื่องหมายการคาประกอบกิจการอะไรแน ในสวนของ         
ประเทศไทย กําหนดใหคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาจะตองระบุรายการสินคาหรือบริการ
ใหชัดเจนเชนกัน   

อนึ่ง ปญหาที่อาจเกิดข้ึนจากความแตกตางของรายการสินคาหรือบริการของ
ประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ผูเขียนเห็นวา ในการระบุจําพวกและรายการสินคาหรือบริการนั้น
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ เปนผูพิจารณาวาการระบุจําพวกและรายการสินคาหรือบริการ 
เปนไปตามขอตกลงนีซหรือไม ดังนั้น หากเห็นวา ทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
พื้นฐานในประเทศไทย ไมสอดคลองกับขอตกลงนีซ  ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ จะตองทําการยื่นคําขอแกไขรายการสินคาหรือบริการในทะเบียนหรือคําขอ                   
จดทะเบียนพื้นฐานเสียกอน ที่จะทําการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ                  
เพื่อปองกันการปฏิเสธ การรับจดทะเบียนจากสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ หากเปนกรณีที่ 
ยากที่จะระบุวา สินคาหรือบริการในประเทศไทยนั้น  จะจําแนกเปนจําพวกใดตามขอตกลงนีซ                  
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาชาวไทย อาจจะระบุรายการสินคาหรือบริการที่คอนขาง
เจาะจง (Limit the Specification) หรือ อาจระบุจําพวกสินคาหรือบริการหลายจําพวก ที่นาจะ
ครอบคลุมรายการสินคาหรือบริการทั้งหมด (All Appropriate Classes) แตตองเสียคาธรรมเนียม
หลายจําพวกมากขึ้น 
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3.  จะตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 เพื่อรองรับการ                       
เขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด โดยบทบัญญัติที่จะตองแกไขหรือเพิ่มเติม มีดังนี้ 

 
  1) ควรมีการกําหนดนิยามของถอยคําที่เกี่ยวของ กับการจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด เชน สํานักงานทะเบียนตนกําเนิด 
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ กระบวนการ Central Attack เปนตน    

 
2)  จะตองมีการแกไขเพิ่มเติม มาตรา 10 ในสวนผูที่มีสิทธิยื่นคําขอ                     

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตอกรมทรัพยสินทางปญญา  ในฐานะที่                          
กรมทรัพยสินทางปญญาเปนสํานักงานทะเบียนตนกําเนิดของประเทศไทย โดยกําหนดให                   
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือ มีภูมิลําเนาในประเทศไทย หรือมีสถานประกอบ
กิจการอยางแทจริงและจริงจังในประเทศไทย สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนได  

 
3)  กรณีที่  กรมทรัพย สินทางปญญาปฏิ เสธการ รับจดทะเบียน           

เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ หรือมีการคัดคานการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                  
ระหวางประเทศ ผูเขียนเห็นวา ควรกําหนดใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนดังกลาว ตองแจงสถานที่                       
ที่ติดตอไดในประเทศไทย เพื่อเปนการสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทยมีบทบาท               
ในการดําเนินการอุทธรณและ ในขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
    

4) ในสวนแบบคําขอจดทะเบียน ตองเปนไปตามแบบฟอรมท่ีพิธีสาร
มาดริดกําหนดไว ซ่ึงมาตรา 11 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา ไดกําหนดวา                             
หากประเทศไทยเขาเปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ เกี่ยวกับการคุมครอง
เคร่ืองหมายการคา ใหใชแบบคําขอดังกลาว จะเห็นวาบทบัญญัตินี้ เปนหนึ่งในมาตรการรองรับ               
ที่การเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมารดริด ดังนั้น จึงไมตองแกไขขอกฎหมายในสวนนี้ แตตองมี               
การแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงหรือออกกฎกระทรวงใหม  เพื่อใหใชแบบคําขอ MM2 ที่ใชสําหรับ           
คําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริดเพียงอยางเดียว             
กับแบบ MM3 ที่ใชสําหรับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตทั้งขอตกลง                              
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มาดริดและพิธีสารมาดริด นอกจากนี้ ยังมีแบบฟอรมอ่ืนๆ ที่ตองมี เชน แบบฟอรมในการตออายุ
ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ   

    
5) ในสวนของภาษาที่ประเทศไทยจะเลือกใช ในการจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด และการประสานงานกับสํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศนั้น มีตัวเลือก 3 ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส และสเปน ผูเขียน           
เห็นวา แมภาษาอังกฤษจะไมใชภาษาราชการของไทย แตก็เปนภาษาที่มีการใชอยางแพรหลายใน             
ประเทศไทย มากกวาภาษาฝร่ังเศส และสเปน ดังนั้น ควรเลือกใชภาษาอังกฤษ ในการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ทั้งนี้ อาจจะตองมีการออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดเรื่องภาษา      
ท่ีเลือกใช   

 
6)  มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา กําหนดวา คําขอ                   

จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 1 คําขอ จะสามารถ ระบุไดเพียง 1 จําพวกสินคาหรือบริการ               
(Mono-class International Application) ในสวนนี้ จําเปนตองมีการแกไข เพราะพิธีสารมาดริด 
กําหนดวา ประเทศภาคีสมาชิกไมอาจปฏิเสธ การรับยื่นคําขอจดทะเบียนที่ระบุจําพวกสินคา                 
หรือบริการหลายจําพวกใน คําขอเดียว (Multi-class International Application) แมวาประเทศนั้น  
จะไมไดใชระบบการยื่นคําขอแบบนี้ก็ตาม 

 
   7)  ในสวนของอัตราคาธรรมเนียมในการยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด ประกอบไปดวย 
   - คาธรรมเนียมเบ้ืองตน (Basic Fee) สําหรับกรณีที่ไมตองทําสําเนา
เครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเปนสี จะตองเสียคาธรรมเนียม 653 สวิสฟรังค กรณีที่ตองทําสําเนา
เครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเปนสี จะตองเสียคาธรรมเนียม 903 สวิสฟรังค 
   - คาธรรมเนียมสําหรับจําพวกสินคาหรือบริการที่เกิน 3 จําพวก 
(Supplementary Fee) โดยเสียคาธรรมเนียมตั้งแตจําพวกที่ 4 ข้ึนไป ในอัตราจําพวกละ 73              
สวิสฟรังค  
   - ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม สํ า ห รั บ ป ร ะ เ ท ศ ที่ ร ะ บุ เ พื่ อ ข อ จ ดท ะ เ บี ย น 
(Complementary Fee) โดยเสียคาธรรมเนียมประเทศละ 73 สวิสฟรังค 
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   - คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (Individual Fee) ซ่ึงประเทศภาคีสมาชิก              
แตละประเทศ มีสิทธิที่จะแสดงเจตนาที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมประเภทนี้ แทนการรับสวนแบง
จากคาธรรมเนียมสําหรับจําพวกสินคาหรือบริการที่เกิน 3 จําพวก และคาธรรมเนียมสําหรับ
ประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน ที่สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะจัดสรรให ทั้งนี้ อัตรา
คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ จะตองไมสูงกวาอัตราคาธรรมเนียมที่กฎหมายภายในของประเทศ
ภาคีสมาชิกกําหนดไว (มาตรา 8(7)(a) ) 
  ประเด็นเกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียมเปนประเด็นที่ สําคัญประเด็นหนึ่งที่                  
กรมทรัพยสินทางปญญาควรใสใจเปนพิเศษ เพราะอัตราคาธรรมเนียมที่ไมเหมาะสมจะสงผล
กระทบตอท้ัง เจาของเครื่องหมายการคาชาวไทยที่ประสงคจะยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ และเจาของเครื่องหมายการคาชาวตางชาติที่ประสงคจะขอจดทะเบียน                    
ในประเทศไทย จากเดิมที่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาของไทย กําหนดอัตราคาธรรมเนียม           
ในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา ไวตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติดังกลาว  
ซ่ึงจะตองมีการแกไข ใหสอดคลองตามพิธีสารมาดริด  กรมทรัพยสินทางปญญา จะตองพิจารณา
วา ประเทศไทยควรจะแสดงเจตนาที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ หรือ รับสวนแบงจาก
คาธรรมเนียมสําหรับจําพวกสินคาหรือบริการที่เกิน 3 จําพวก และคาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่
ระบุเพื่อขอจดทะเบียน ที่สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะจัดสรรให ทั้งนี้ ตองพิเคราะหวา 
แบบใดจะเปนประโยชนกับประเทศไทยมากกวากัน ผูเขียนขอยกตัวอยางเปรียบเทียบเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
   ตัวอยาง  เจาของเครื่องหมายการคาชาวอเมริกัน ประสงคที่จะขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  สําหรับเครื่องหมายการคาที่ไมมีสี โดยประเทศไทยเปนหนึ่งใน
เปาหมายที่จะขอจดทะเบียน ทั้งนี้ ในคําขอจดทะเบียนไดระบุประเทศที่จะขอจดทะเบียน 4 
ประเทศ ไดแก ประเทศสิงคโปร,จีน , เยอรมัน, และประเทศไทย  และระบุจําพวกสินคา 3 จําพวก 
ดังนั้น คาธรรมเนียมที่ผูยื่นคําขอจดทะเบียน จะตองเสียใหกับสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ 
ไดแก คาธรรมเนียมเบื้องตน จํานวน 653 สวิสฟรังค, คาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอ                      
จดทะเบียน สําหรับการระบุประเทศเยอรมัน จํานวน 73 สวสิฟรังค เพราะประเทศเยอรมันไมได
แสดงเจตนาที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ในสวนประเทศสิงคโปร และจีน ไดแสดง
เจตนาที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศเอง จึงเสียคาธรรมเนียมในอัตราที่ประเทศ
สิงคโปรและจีนกําหนดไว ในสวนของประเทศไทย หากประเทศไทยแสดงเจตนาที่จะเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม           เฉพาะประเทศ จะเรียกเก็บไดในอัตราไมเกินกับที่เรียกเก็บในประเทศ คือ 
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รายการสินคาหรือ                บริการละ 500 บาท ขณะยื่นคําขอจดทะเบียน และรายการสินคา
หรือบริการละ 300 บาท ในขณะ                      รับจดทะเบียน จะเห็นวา ผูยื่นคําขอจดทะเบียน 
ตองชําระคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศใหกับ  ประเทศไทย ในอัตราข้ันสูง ไมเกินรายการละ 500 
บาท 3 รายการ ก็เทากบั 1,500 บาท และอีก          900 บาท ในขณะรับจดทะเบียน เมื่อรวมกัน
แลว คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ที่ผูยื่นคําขอ             จดทะเบียนตองจายใหกับกรมทรัพยสิน
ทางปญญา คือ 2,400 บาท แตถาประเทศไทย เลือกที่จะรับคาธรรมเนียมสําหรับการระบุประเทศ
ไทยเพื่อขอจดทะเบียน ก็จะไดรับคาธรรมเนียม 73 สวิสฟรังค หรือ คิดเปนสกุลเงินไทย ก็ประมาณ 
2,200 บาท (คิดในอัตรา 1 สวิสฟรังค เทากับ 30 บาท) ในสวนของคาธรรมเนียมสําหรับจําพวก
สินคาหรือบริการที่เกิน 3 จําพวกนั้น ผูยื่นคําขอจดทะเบียน           ไมตองจาย เพราะระบุรายการ
สินคาเพียง 3 รายการ จากตัวอยางขางตน หากประเทศไทยเลือกที่จะเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียม
เฉพาะประเทศ จะไดรับคาธรรมเนียมที่สูงกวาเล็กนอย ทั้งนี้                 จากสถิติของสํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศ พบวาโดยเฉลี่ยแลว คําขอจดทะเบียน 1 คําขอ            จะระบุรายการ
สินคาหรือบริการ 3 จําพวก ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุ จากการที่ผูยื่นคําขอจดทะเบียนไมตองการ
เสียคาธรรมเนียม สําหรับจําพวกสินคาหรือบริการที่เกิน 3 จําพวก  

ผูเขียนเห็นวา ประเทศไทยควรเลือกที่จะแสดงเจตนาเรียกเก็บคาธรรมเนียม             
เฉพาะประเทศ เพราะสามารถกําหนดอัตราที่เหมาะสมไดตามแตสถานการณ หากเห็นวา มีอัตรา                 
ท่ีต่ําเกินไป ก็อาจแกไขอัตราคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศ             
ใหสูงข้ึน ดังเชน ประเทศสหรัฐ สิงคโปร หรือประชาคมยุโรป  จากเดิมที่กําหนดไวในอัตราที่สูงแต
ภายหลังไดมีไดมีการปรับเปลี่ยนอัตราคาธรรมเนียมใหต่ําลง ทั้งนี้ กอนที่ประเทศไทยจะเขาเปน              
ภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด  อาจเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนภายในประเทศ เพื่อเพิ่ม
เพดานในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศใหสูงขึ้น อยางไรก็ตาม การแกไขอัตรา
คาธรรมเนียมดังกลาว  ตองคํานึงถึงผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศดวย             
อัตราที่แกไขใหมตองไมสูงจนเกินไป  อนึ่ง  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับ         
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะแจงให
ประเทศภาคีสมาชิก ทราบลวงหนา 3 เดือน กอนที่อัตราคาธรรมเนียมใหมจะมีผลบังคับใช  

นอกเหนือจากคาธรรมเนียม 4 ประเภท ที่กลาวมาขางตน พิธีสารมาดริดกําหนด
วาประเทศภาคีสมาชิกอาจกําหนดคาธรรมเนียมในการบริหารจัดการของประเทศตนเองได                 
(Handling Fee) ดังนั้น กรมทรัพยสินทางปญญาอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ เพื่อเปน
คาธรรมเนียมในการตรวจสอบคําขอจดทะเบียน รับรองคําขอจดทะเบียน และสงตอคําขอจด
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ทะเบียน ในสวนการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม อาจจะเทียบเคียงกับของประเทศอื่น เชน ประเทศ
ออสเตรเลียเรียกเก็บในอัตรา 100 ดอลลารออสเตรเลีย หรือ ประมาณ 3,000 บาท (คิดในอัตรา 1 
ดอลลารออสเตรเลีย เทากับ 24 บาท), ประเทศสิงคโปรเรียกเก็บในอัตรา 250 เหรียญสิงคโปร หรือ
ประมาณ 6,000 บาท (คิดในอัตรา 1 เหรียญสิงคโปรเทากับ 24 บาท) ประเทศไทยควรคิดในอัตรา
ที่ไมสูงไปกวาอัตราของประเทศสิงคโปร  เพราะอัตราดังกลาวเปนอัตราที่คอนขางสูงเกินไป อนึ่ง 
หากผูยื่นคําขอจดทะเบียน ไมชําระคาธรรมเนียมในการบริหารจัดการ  กรมทรัพยสินทางปญญา
จะไมรับรองคําขอจดทะเบียน 

ผูเขียนเห็นวา  กรมทรัพยสินทางปญญาควรเปดโอกาสใหผูยื่นคําขอจดทะเบียน           
เลือกที่จะชําระคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  ไมวาจะ
เปนคาธรรมเนียมเบื้องตน คาธรรมเนียมสําหรับจําพวกสินคาหรือบริการที่เกิน 3 จําพวก และ
คาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่ ระบุ เพื่อขอจดทะเบียน  ตอกรมทรัพย สินทางปญญาได                       
โดยกําหนดใหชําระในสกุลเงินบาท จากนั้นกรมทรัพยสินทางปญญา จะแปลงเปนสกุลเงิน               
สวิสฟรังค แลวโอนไปยังองคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก แมวากรมทรัพยสินทางปญญาจะมี
ภาระเพิ่มข้ึน แตก็เปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูยื่นคําขอจดทะเบียน อันเปนหนทางหนึ่งที่จะ
ดึงดูดใหเจาของเครื่องหมายการคา มายื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศใน             
ประเทศไทย นอกจากนี้ กรมทรัพยสินทางปญญา ควรกําหนดใหมีวิธีการรับชําระคาธรรมเนียม               
ที่หลากหลาย เชน การชําระคาธรรมเนียมโดยบัตรเครดิต หรือ เช็ค หรือ เงินสด หรือ อาจใหมี                
การชําระทางอินเตอรเน็ตแบงคกิ้ง หรือ อาจกําหนดใหมีการเปดบัญชีกับกรมทรัพยสินทางปญญา 
เพื่อวัตถุประสงคในการชําระคาธรรมเนียมโดยเฉพาะ เปนตน ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ   
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเชนกัน  

 
8) ในสวนสถานที่ในการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น            

มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา กําหนดใหยื่นคําขอจดทะเบียนไดที่                    
กรมทรัพยสินทางปญญา สํานักงานพาณิชยจังหวัด หรือสถานที่อ่ืน ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
น้ัน ในขณะที่ พิธีสารมาดริดกําหนดให ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ                 
ตอสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ โดยผานสํานักงานทะเบียนตนกําเนิด  ดังนั้น กรมทรัพยสิน
ทางปญญา  ซ่ึงอยู ในฐานะสํานักทะเบียนตนกําเนิด  ตองเปนผู รับยื่นคําขอจดทะเบียน                 
ระหวางประเทศ ทั้งนี้ อาจกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมดังกลาวในกฎกระทรวง  
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   9)  มาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา กําหนดวา วันที่
ถือวาเปนวันจดทะเบียนเครื่องหมายการคา คือ วันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น 
ในขณะที่ พิธีสารมาดริดกําหนดวา วันที่ถือวาเปนวันจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศ คือ วันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศตอสํานักงานทะเบียนตน
กําเนิด  หากคําขอจดทะเบียนดังกลาว สงถึงสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ ภายใน 2 เดือน 
นับแตสํานักงานทะเบียนตนกําเนิดรับยื่นคําขอจดทะเบียน แตถาเกิน 2 เดือน จะถือเอาวันที่
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศไดรับคําขอ เปนวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการคา  
  ผูเขียนเห็นวา ตองมีการแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 42 ใหครอบคลุม ถึงการยื่นคําขอ                    
จดทะเบียนและการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ  เพื่อใหสอดคลองกับ                
พิธีสารมาดริด อนึ่ง หากกรมทรัพยสินทางปญญารับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใน    
ประเทศไปแลว  มีบุคคลอื่นมายื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ และขอถือ
สิทธินับวันยื่นคําขอจดทะเบียนยอนหลัง โดยวันที่ขอถือสิทธิ เปนวันกอน วันรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาทะเบียนแรก กรณีนี้ ผูเขียนเห็นวา ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ ที่ขอถือสิทธินับวันยื่นคําขอจดทะเบียนยอนหลัง นั้น ยอมมีสิทธิดีกวาผูยื่นคําขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศซึ่งเปนไปตามหลัก Priority Rights นั่นเอง 

 
10) ในสวนของการประกาศโฆษณา มาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติ

เคร่ืองหมายการคา กําหนดวา เ ม่ือนายทะเบียนพิจารณาแลว เห็นวาควรรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคารายใด ใหนายทะเบียนมีคําสั่งประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคารายนั้น  ในสวนของการประกาศโฆษณา คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศตามพิธีสารมาดริด นั้นสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ จะเปนผูแจงการจดทะเบียน
และประกาศโฆษณาเครื่องหมาย ที่ไดรับการจดทะเบียนระหวางประเทศ ในหนังสือประกาศ
โฆษณา คําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ ทั้งนี้ สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะสงประกาศ
โฆษณาดังกลาวมายังประเทศภาคีสมาชิกที่ถูกขอจดทะเบียน เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของคัดคานการ                 
จดทะเบียนในประเทศนั้นๆ ผูเขียนเห็นวา ในการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนระหวาง
ประเทศในประเทศไทย  กรมทรัพยสินทางปญญา ควรประกาศโฆษณาแยกสวนจากคําขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศ  
  อนึ่ง กระบวนการคัดคานการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ            
จะเปนไปตามกฎหมายภายในของแตละประเทศ โดยมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติ             
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เครื่องหมายการคา กําหนดวา การคัดคานการจดทะเบียนสามารถกระทําได ภายใน 90 วัน                  
นับแตวันประกาศโฆษณา ทั้งนี้ พิธีสารมาดริด กําหนดวา กรณีที่มีการคัดคาน หรืออุทธรณคําสั่ง
ของนายทะเบียนหรือ การดําเนินคดีในศาล จะตองแจงใหองคการทรัพยสินทางปญญาทราบ กอน
ส้ินระยะเวลา 18 เดือน (มาตรา 5 (2))  ดังนั้น หากมีการคัดคานการจดทะเบียน กรมทรัพยสินทาง
ปญญาจะตองแจงไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ กอนสิ้นระยะเวลาดังกลาว ในสวนนี้ 
แมวาไมมีความจําเปนตองแกไขพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา แตควรที่จะมีการกําหนดเปน
ขอบังคับใหชัดเจน เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองตามพิธีสารมาดริด  

  
11)  ในสวนของอายุการคุมครองเคร่ืองหมายการคานั้น พิธีสารมาดริด 

กําหนดใหมีอายุความคุมครอง 10 ป (มาตรา 7 (1)) ในขณะที่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 
กําหนดใหมีอายุความคุมครอง 10 ป เชนกัน (มาตรา 53) ดังนั้น จึงไมมีความจําเปนตองแกไข
เพิ่มเติม แตอยางใด 

การตออายุความคุมครองเคร่ืองหมายการคา  พิธีสารมาดริด กําหนดให
ดําเนินการภายใน 6 เดือน กอนวันสิ้นอายุความคุมครอง หากพนกําหนดดังกลาว เจาของทะเบียน
ยังสามารถตออายุความคุมครองได ทั้งนี้ ตองดําเนินการภายใน กําหนด 6 เดือน หลังวันสิ้นอายุ
ความคุมครอง โดยตองเสียคาธรรมเนียมเพิ่มเติมรอยละ 50 ของคาธรรมเนียมเบ้ืองตน (มาตรา 7 
(3)(4)) , ระเบียบขอบังคับทั่วไป ขอ 30 (1)(iii) )  ในขณะที่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 
กําหนดให การตออายุความคุมครอง สามารถกระทําได ภายใน 90 วัน กอนวันสิ้นอายุความ
คุมครอง ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา เพื่ออนุวัตร
การใหเปนไปตามพิธีสารมาดริด โดยบทบัญญัติเดิมอาจจะคงไวเชนเดิม และเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ตามพิธีสารมาดริดเขาไป เพื่อใชเฉพาะกับการตออายุทะเบียนเครื่องหมายระหวางประเทศ 
นอกจากนี้ จะตองมีการแกไขบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา โดย
เพิ่มเติมในสวน คาธรรมเนียมเพิ่มเติมรอยละ 50 ของคาธรรมเนียมเบ้ืองตน ที่เจาของทะเบียนตอง
ชําระ หากดําเนินการขอตออายทุะเบียนเมื่อพนกําหนดวันสิ้นอายุไปแลว   

พิธีสารมาดริด กําหนดวา ภาคีสมาชิกสามารถกําหนดผลทางกฎหมายของการ
แทนที่ทะเบียนไดเอง (มาตรา 4 bis) ผูเขียนเห็นวา ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา โดยกําหนดใหทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ แทนที่ทะเบียน
เครื่องหมายการคาภายในประเทศไทยโดยอัตโนมัติ (Replacement) เหมือนกับกฎหมาย
เคร่ืองหมายการคาของประเทศสหรัฐฯ แตมีขอยกเวนวา ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
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ประเทศ จะแทนที่ทะเบียนเคร่ืองหมายการคาพื้นฐานไมได นอกจากนี้ ควรกําหนดบทบัญญัติใน
การรับรองสิทธิของเจาของทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ วาจะไดรับการคุมครอง
สิทธิ เชนเดียวกับเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนภายในประเทศไทย ทั้งนี้ การบังคับใช
สิทธิในเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ที่ไดรับการจดทะเบียนโดยกรมทรัพยสินทางปญญา 
จะตองเปนไปตามกฎหมายเครื่องหมายการคาของไทย 
   

12)  การโอนสิทธิในเครื่องหมายการคานั้น พิธีสารมาดริด กําหนดวา             
ผูรับโอนจะตองมีสิทธิในการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใต                   
พิธีสารมาดริด ทั้งนี้ จะเปนการโอนสําหรับประเทศที่จดทะเบียนไวทั้งหมดหรือบางประเทศก็ได 
และจะเปนการโอนสําหรับสินคาหรือบริการที่จดทะเบียนไวทั้งหมดหรือบางรายการก็ได                  
ในขณะที่ มาตรา 50  แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา กําหนดวา จะตองเปนการโอนคําขอ
จดทะเบียนไปทั้งหมด  และในกรณีที่เปนการโอนเครื่องหมายชุด จะตองโอนเครื่องหมายการคาทุก
เครื่องหมายที่จดทะเบียนไวเปนชุด ประเด็นนี้ ผูเขียนเห็นวา เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ              
มีลักษณะที่แตกตางไปจากเครื่องหมายการคาภายในประเทศ ตรงที่ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา
ระหวางประเทศมีทะเบียนเดียวแตบังคับใชในหลายประเทศ  ในขณะที่ทะเบียนเครื่องหมายการคา
ภายในประเทศ มีทะเบียนเดียวและบังคับเฉพาะภายในประเทศไทยประเทศเดียว ดังนั้น                       
การกําหนดใหโอนไปทั้งหมดจึงสามารถกระทําได  ในสวนนี้จึงมีความจําเปนที่จะตองแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา ใหมีความสอดคลองกับพิธีสารมาดริด โดยอาจจะกําหนดเปน
พฤติการณพิเศษหรือเปนขอยกเวน เพื่อบังคับใชกับการโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการคาระหวาง
ประเทศเปนการเฉพาะ ทั้งนี้ การที่เจาของเครื่องหมายการคาสามารถ โอนสิทธิในทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศบางสวนได อาจสงผลใหมีผูถือสิทธิหรือเจาของทะเบียน
ระหวางประเทศหลายคน  เมื่อใกลถึงกําหนดสิ้นอายุทะเบียนเครื่องหมายการคา  สํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศ จะแจงไปยังเจาของทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศทุกคน 
ใหตออายุทะเบียน 

 
13) พิธีสารมาดริดกําหนดให การทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิใน

เคร่ืองหมายการคา ผูถือสิทธิหรือคูสัญญาจะตองแจงใหองคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก               
บันทึกการอนุญาตใหใชสิทธินั้น (มาตรา 9) ในขณะที่ มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย
การคา กําหนดวา การทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในเคร่ืองหมายการคา ตองจดทะเบียน                           
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ตอนายทะเบียน ในสวนนี้ ผูเขียนเห็นวา ควรแกไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาใหมีความ
สอดคลองกับพิธีสารมาดริด โดยแกไขจากเดิมที่ กําหนดใหสัญญาอนุญาตใหใช สิทธิใน
เครื่องหมายการคาตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน เปนเพียงการแจงใหกรมทรัพยสินทางปญญา
บันทึกการอนุญาตใหใชสิทธินั้น  

 
14) พิธีสารมาดริดมีบทบัญญัติ ในเร่ืองความคงอยูของทะเบียน

เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ วาภายในเวลา 5 ป นับแตวันที่ไดรับการจดทะเบียน หากคําขอ                    
จดทะเบียนหรือทะเบียนเคร่ืองหมายการคาพื้นฐานถูกเพิกถอนหรือถูกจํากัด จะสงผลใหทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ถูกเพิกถอนหรือถูกจํากัดไปดวย ซ่ึงเปนไปตามหลัก                   
Central Attack ทั้งนี้ เจาของทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศที่ถูกเพิกถอน มีสิทธิที่จะ
ขอเปลี่ยนสภาพทะเบียนที่ถูกเพิกถอน  เปนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใน                  
ประเทศได (Transformation) โดยยื่นคําขอตอสํานักทะเบียนของประเทศภาคีสมาชิกที่ตนประสงค
จะจดทะเบียน ภายใน 3 เดือน นับแตวันที่ทะเบียนระหวางประเทศถูกเพิกถอน และใหถือวาวันยื่น         
คําขอจดทะเบียนนั้น เปนวันเดียวกันกับวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนพื้นฐาน ตามหลัก Priority Right 
(มาตรา 9 quinquies)  ในสวนของการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการคา ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคานั้น ไมมีหลัก Central Attack มีเพียงการเพิกถอนในชั้นนายทะเบียน (มาตรา   
57-59), การเพิกถอน ในชั้นคณะกรรมการเครื่องหมายการคา (มาตรา 61-63), การเพิกถอนใน         
ช้ันศาล (มาตรา 66 และ 67) และการเพิกถอนโดยความสมัครใจของเจาของทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา อนึ่ง การเพิกถอนโดยความสมัครใจของเจาของทะเบียนนั้น ไมสามารถขอเปลี่ยนสภาพคํา
ขอจดทะเบียนได ในสวนนี้ ผู เขียนเห็นวา จําเปนตองมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคาใหสอดคลองกับพิธีสารมาดริด โดยกําหนดหลักเกณฑในการยื่นคําขอเปลี่ยน
สภาพและกําหนดใหเจาของทะเบียนเครื่องหมายการคา ตองทําการยื่นคําขอเปลี่ยนสภาพภายใน 
3 เดือน นับแตทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศถูกเพิกถอน นอกจากนี้ กรมทรัพยสิน
ทางปญญา อาจกําหนดคาธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนสภาพคําขอดังกลาว โดยการแกไข                
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา ทั้งนี้ ภายหลังจากทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ถูกเพิกถอนแลว สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ จะไมเขา
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มาเกี่ยวของในกระบวนการเปลี่ยนสภาพคําขอดังกลาว  โดยในป  2000 มีทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคาเพียง 140 ทะเบียน ที่ถูกเพิกถอนทะเบียนระหวางประเทศ เนื่องจากเหตุ Central Attack 5  

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน ภายหลังจาก
ระยะเวลา 5 ป จะไมมีผลกระทบ ตอทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ กรณีที่บุคคลใด                 
จะโตแยงสิทธิเกี่ยวกับทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ภายหลังจากระยะเวลา                           
5 ป สามารถกระทําไดโดยโตแยงตามกฎหมายภายในของแตละประเทศ 

 
15) พิธีสารมาดริด กําหนดวา   ผูยื่นคําขอจดทะเบียนหรือเจาของ

ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศเพิ่มเติมได โดยสามารถกระทําไดทั้งกอนและหลังรับจดทะเบียน (มาตรา 39 ter)  
ขอกําหนดนี้ เปนขอดีขอหนึ่งของระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด ซึ่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา ไมมีบทบัญญัติในสวนนี้  ผูเขียนเห็นวา ควรมีการกําหนดเงื่อนไขวาเจาของ
ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  อาจยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพิ่มเติม 
ตอกรมทรัพยสินทางปญญาได 2 กรณี คือ 

-  คําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาพื้นฐานนั้น  ยื่นตอกรมทรัพย สิน                      
ทางปญญา หรือ ทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานไดรับการจดทะเบียนโดยกรมทรัพยสิน                
ทางปญญา   

- เจาของทะเบียนเครื่องหมายการคามี สัญชาติไทย  หรือ  มีภูมิ ลําเนาใน              
ประเทศไทย  หรือมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางแทจริงและจริงจัง                        
ในประเทศไทย 

อน่ึง  กระบวนการในการยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ
เพิ่ม เติมนั้น  เหมือนกับการยื่นคําขอจดทะเบียนเค ร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ                              
ในครั้งแรก และการพิจารณาวาจะรับจดทะเบียนหรือไม ก็พิจารณาตามกฎหมายภายในของ                
แตละประเทศ และเสียคาธรรมเนียมเบ้ืองตนและคาธรรมเนียมในการระบุประเทศเพื่อขอ                    
จดทะเบียนในอัตราที่กําหนดไว  

นอกจากการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา ที่กลาวมาขางตน             
กรมทรัพยสินทางปญญา  ควรออกขอบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา               

                                                                               
5เรียบเรียงจาก  Protecting Your Trademark Abroad :Twenty Questions About  the Madrid 

Protocol  ,http://www.wipo.int 
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บุคคลดังกลาว จะไมเคยยื่นคําขอรับความคุมครองเครื่องหมายการคานอกประเทศไทยเลยก็ตาม 
เพราะการยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริดนั้น จะทําใหเจาของ
เครื่องหมายการคาชาวตางชาติ ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศไทยไดสะดวกมากขึ้น  
แนนอนวายอมสงผลตอการคาในประเทศดวย นอกจากนี้ ผูประกอบการสงออกสินคาไทยจะตอง
เตรยีมพรอม  กับระบบการจดทะเบียนระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด ซึ่งเปนสิ่งใหมสําหรับ
ผูประกอบการไทย และการยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศดังกลาว อาจจะไมใชวิธีที่ ดีที่สุด 
สําหรับบางกรณีก็ได ดังนั้น ผูประกอบการสงออกสินคาไทยจะตองทําความเขาใจในระบบการจด
ทะเบยีน ดังกลาวดวย  

 
4.3.5 อุปสรรคทางดานผูประกอบวิชาชีพทางดานกฎหมายชาวไทย 
 เนื่องจาก ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใต                 

พิธีสารมาดริด เปนระบบที่สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเพียงคําขอเดียว ผานสํานักงานทะเบียน
ตนกําเนิดในประเทศเดียว แตไดรับความคุมครองเครื่องหมายการคาในหลายประเทศ ในชั้นตน              
อาจทําใหเจาของเครื่องหมายการคาชาวตางชาติ  ไมมีความจําเปนตองใหตัวแทนจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาชาวไทย  เปนผูดําเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาให แตหาก                       
กรมทรัพยสินทางปญญาปฏิเสธการจดทะเบียน หรือมีการคัดคานการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ  เจาของเครื่องหมายการคาชาวตางชาติ ก็จําเปนที่จะตองใชบริการ                      
ผูประกอบวิชาชีพทางดานกฎหมายชาวไทยอยูดี  ผูเขียนเห็นวา ผูประกอบวิชาชีพทางดาน
กฎหมายชาวไทย จะตองเตรียมรับมือกับระบบการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ
ภายใตพิธีสารมาดริด  โดยตองศึกษาข้ันตอนในการจดทะเบียนโดยละเอียด ตองมีความเขาใจใน
ระบบการจดทะเบียนในรูปแบบตางๆ เพื่อเปรียบเทียบถึงผลดีผลเสียของแตละระบบ นอกจากนี้ 
ควรเตรียมความพรอม ในเรื่องภาษาอังกฤษ ที่ตองใชในการดําเนินการจดทะเบียนดังกลาว                    

 
 
4.4 มาตรการดานอื่นๆ ในการเตรียมความพรอมกอนการเขาเปนภาคีสมาชิก  

   
4.4.1   ในแงของรัฐ  
 
1)  ตองมีการเตรียมความพรอมในสวนของงบประมาณ 
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ตองมีการประมาณการคาใชจาย ในการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด               
วาจะกระทบถึงงบประมาณรายจายของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนรัฐบาล กระทรวง
พาณิชย  ไปจนถึงกรมทรัพยสินทางปญญา มากนอยเพียงใด นอกจากนี้ อาจตองมีการประเมิน
งบประมาณที่ใชในการแกไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาฉบับปจจุบัน และการออก
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่ออนุวัตรการใหเปนไปตามพิธีสารมาดริด อีกทั้ง ตองจัดเตรียม
งบประมาณในการ ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร เพื่อประโยชนในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ กับกรมทรัพยสินทางปญญา ซึ่งอาจใช
งบประมาณหลายลานบาท ทั้งนี้ การเขาเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด จะทําใหจํานวนคําขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ยื่น ตอกรมทรัพยสินทางปญญา มีจํานวนมากขึ้น คาใชจายสวน
หนึ่งในกระบวนการพิจารณาคําขอจดทะเบียน อาจหักจากคาธรรมเนียมที่ผูยื่นคําขอจดทะเบียน
จะตองจาย  โดยอัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บน้ีจะตองกําหนดใหเหมาะสม และตองมีการ
พิจารณาปรับปรุงคาธรรมเนียมทุกป  

 
2) การเตรียมความพรอมในสวนของระบบคอมพิวเตอร ก็มีความสําคัญ                    

ไมยิ่งหยอนไปกวากันดานอื่นๆ เพราะระบบคอมพิวเตอรที่ดี ยอมนําไปสูการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  จะเปนการลดระยะเวลา และอํานวยความสะดวก ตอผูประกอบธุรกิจในประเทศ
ไทย  กรมทรัพยสินทางปญญา ตองพัฒนาระบบ การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาผาน
ระบบอิเลคทรอนิกส เพื่อรองรับการยื่นคําของจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ                      
และรองรับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เพิ่มข้ึนในอนาคต อีกทั้ง ตองพัฒนาฐานขอมูลใน
การตรวจคนเครื่องหมายทางการคา และใหบริการธุรกรรมที่ เกี่ยวของกับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา เชน การยื่นคําขอในการตออายุทะเบียนความคุมครอง, การยื่นคํารองในการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผูยื่นคําขอจดทะเบียน หรือ เจาของเครื่องหมายการคา หรือ 
บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของ เปนตน อนึ่ง กรณีที่ยื่นคําขอจดทะเบียนผานระบบอิเลคทรอนิกส ควรเก็บ
คาธรรมเนียมในอัตราที่ต่ํากวาการยื่นคําขอทางเอกสาร เพื่อสงเสริมใหมีการยื่นคําขอจดทะเบียน
ทางอิเลคทรอนิกส นอกจากนี้ ควรปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ซ่ึงผูยื่นคําขอจดทะเบียน
สามารถตรวจสอบไดวาเครื่องหมายการคาใด ที่อยูระหวางการยื่นคําขอจดทะเบียน หรือไดรับการ
จดทะเบียนไปแลว ดังนั้น หากไมมีระบบการปรับปรุงขอมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพอ                
อาจสงผลกระทบตอผูยื่นคําขอจดทะเบียนและผูประกอบวิชาชีพกฎหมายที่ตองอาศัยขอมูลตางๆ 
ที่เกี่ยวของ 
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  กรมทรัพยสินทางปญญา ควรจัดใหมีขอแนะนําเกี่ยวกับการยื่นคําขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริดออนไลน และขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาของประเทศตางๆ  ก็เปนสิ่งสําคัญ เพราะ การยื่นคําขอจดทะเบียนภายใต                
พิธีสารมาดริด ตองอาศัยขอมูลของประเทศที่เปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด นอกจากนี้ ควรจัด              
ใหมีโปรแกรมคํานวณ คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง                   
ประเทศดวย  
 

3) ในสวนของระยะเวลาของขั้นตอนพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการคา  
ประเทศญี่ปุนไดใชความพยายามในการลดระยะเวลาในขั้นตอนตางๆ จากเดิมท่ีใชเวลาประมาณ  
20 เดือน สามารถลดระยะเวลาในการพิจารณาเหลือเพียงประมาณ 10 เดือน  ประเทศสหรัฐฯ ก็ได
พยายามลดระยะเวลาในขั้นตอนตางๆ ใหนอยลง เชน ถาเอกสารถูกตองสํานักเครื่องหมายการคา
และสิทธิบัตรฯ จะออกหมายเลขคําขอจดทะเบียน ภายในระยะเวลาประมาณ 2 เดือนนับแตวันที่
ยื่นคําขอจดทะเบียน, ข้ันตอนในการตรวจสอบคําขอจดทะเบียนจะใชเวลาประมาณ 4-5 เดือน            
นับจากวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียน,  กรณีเปนเคร่ืองหมายการคาที่มีการใชในเชิงพาณิชย                   
สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรฯ จะออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนใหแกผูยื่นคําขอ              
จดทะเบียน ภายใน 12 สัปดาห หลังจากประกาศโฆษณา  เปนตน ในสวนของประเทศไทยนั้น            
กรมทรัพยสินทางปญญาสามารถดําเนินการเร่ิมตั้งแตการรับยื่นคําขอจดทะเบียน ไปจนถึง                
การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (First Action Period) ไดภายในระยะเวลาประมาณ 3 ถึง          
6 เดือนอยูแลว จึงถือไดวาดําเนินการไดคอนขางรวดเร็วทันเวลา 
 

4) กรมทรัพยสินทางปญญา ควรจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู และ
ประสบการณ กับประเทศหรือองคกรอื่นๆ ที่เปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด โดยอาจจะตกลงกัน         
ในเรื่องของความเปนไปได ที่จะมีการเปดเผยและเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา
ระหวางกัน  

 
 
4.4.2 ในแงบุคลากรของรัฐ 
 
1)  โดยหลักแลว ศาลในทุก ๆ ประเทศ ที่เปนภาคีสมาชิกของความตกลงระหวาง

ประเทศวาดวยการคุมครองทรัพยสินทางปญญา มีหนาที่และ มีอํานาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดี
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เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาที่ เกิดขึ้นในประเทศที่ศาลนั้นตั้งอยู รวมทั้งศาลของไทยดวย     
ภายหลังจากประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดแลว  ศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศตองมีความพรอม  มีความรูความเขาใจในระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาตามพิธีสารมาดริดเปนอยางดี  พรอมที่วินิจฉัยอรรถคดีที่มีความเกี่ยวของกับ
การจดทะเบียน             เคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ  แมวา กฎหมายที่ใชในการพิจารณา
คําขอจดทะเบียนจะเปนกฎหมายภายในประเทศ คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาก็ตาม แต 
กระบวนการในการ                 จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ก็มีขั้นตอนที่
แตกตางไปจากการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาภายในประเทศ 

  
2) กรมทรัพยสินทางปญญา ซึ่งทําหนาที่ในการดูแลดานกฎหมายทรัพยสิน                    

ทางปญญาของประเทศไทย  จะตองเตรียมความพรอมกับภารกิจท่ีเพิ่มขึ้นจากการเขาเปน               
ภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด เริ่มตั้งแต เม่ือมีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศ กรมทรัพยสินทางปญญา จะตรวจสอบคําขอจดทะเบียน กอนที่จะสงตอคําขอไปยัง
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ  ทั้งนี้  ควรจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อปฏิบัติหนาที่ ในสวนที่
เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามพิธีสารมาดริด โดยอาจจะเปนหนวยปฏิบัติการ
หนวยหนึ่ง ในสํานักเครื่องหมายการคา 

เตรียมความพรอม ใหแกบุคลากรของกรมทรัพยสินทางปญญา เพราะตองมี           
ความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนอยางมาก เพราะเมื่อประเทศไทยเขาเปนภาคี                        
พิธีสารมาดริด  ภาษาอังกฤษจะถูกใชในแทบทุกข้ันตอน ไมวาจะเปนในการประสานงานกับ
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ  การพิจารณาคําขอจดทะเบียน และการติดตอกับผูยื่นคําขอ 
จดทะเบียน นอกจากนี้  ตองเขาใจระบบและขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศตามพิธีสารมาดริดเปนอยางดี  เพื่อจัดการกับภารกิจท่ีกําหนดไวตามพิธีสารมาดริดและ
ตามระเบียบขอบังคับทั่วไป เชน การออกหนังสือรับรอง การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ (Certification of International Application) ใหแกผูยื่นคําขอจดทะเบียน, 
การออกหนังสือสําคัญแสดงการขยายความคุมครองเครื่องหมายการคา (Certificates of 
Extensions of Protection) ใหแกเจาของเครื่องหมายการคา เมื่อ กรมทรัพยสินทางปญญารับ           
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  เปนตน กรมทรัพยสินทางปญญา ควรจัดทําคูมือ
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตาม               
พิธีสารมาดริด โดยจัดทําทั้งในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบขอมูลทางอิเลคทรอนิกส อนึ่ง บุคลากร
ของกรมทรัพยสินทางปญญา  อาจตองเรียนรูหลักเกณฑใหมที่อาจเกิด จากการใหความคุมครอง
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เครื่องหมายการคากลิ่นหรือเสียง เพราะประเทศสหรัฐฯ และประชาคมยุโรปตางก็ใหความคุมครอง
ในเคร่ืองหมายดังกลาว การเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด อาจทําใหประเทศไทยตองใหความ
คุมครองเครื่องหมายการคากลิ่นหรือเสียงดวย  
  กรณีที่ มีการคัดคานการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศใน               
ประเทศไทย และผลของการคัดคาน ปรากฏวา คัดคานการจดทะเบียนสินคาหรือบริการได               
เพียงบางรายการ กรมทรัพยสินทางปญญายังคงใหความคุมครองในบางรายการที่เหลืออยู           
กรณีนี้ กรมทรัพยสินทางปญญาตอง แจงไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศใหทราบถึง                           
การคุมครองของประเทศไทย  ดั งนั้น  จะเห็นว าความคุ มครองในแตละประเทศที่ รับ                              
จดทะเบียนอาจจะไมเหมือนกัน แตขอบเขตของความคุมครองตองอยูภายใตทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคาพื้นฐาน 

 
4.4.3 ในแงผูประกอบการสงออกสินคา    

   
  เมื่อประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ผูประกอบการสงออกสินคา
หรือเจาของเครื่องหมายการคาไทย  สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                     
ระหวางประเทศตามพิธีสารมาดริดได  ทั้งนี้ กอนการยื่นคําขอจดทะเบียน มีขอควรพิจารณาและ            
ควรทราบ มีดังนี้   

1)  ควรพิจารณาถึงแผนทางการตลาดของผูประกอบการสงออกสินคาหรือ        
เจาของเครื่องหมายการคาเปนอยางไร มีการขยายตลาดไปในตางประเทศมากนอยแคไหน                
โดยการยื่นคําขอจดทะเบียน ควรพยายามใหครอบคลุมทุกประเทศที่มีแผนการตลาดจะขาย           
สินคาหรือบริการ กรณีที่ตองการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ในประเทศที่ไมไดเปนภาคีสมาชิก        
พิธีสารมาดริด หากมีความจําเปนก็อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแบบรายประเทศ 

 
2)  จํานวนประเทศที่ผูประกอบการสงออกสินคา ตองการขอรับความคุมครอง

เครื่องหมายการคา มีกี่ประเทศที่เปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด หากมีเพียง 2-3 ประเทศ การยื่น                
คําขอจดทะเบียนภายใตพิธีสารมาดริด อาจจะไมคุมคา ประเด็นนี้ เกี่ยวของกับความคุมคาในการ
ยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ ทั้งนี้ ตามสถิติของสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ                  
โดยเฉลี่ยแลว มีการระบุประเทศที่ขอจดทะเบียน กวา 12 ประเทศ ตอหนึ่งคําขอจดทะเบียน  
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3)  งบประมาณของผูประกอบการสงออกสินคา ในการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคา งบประมาณในการบริหารจัดการและการตออายุทะเบียนเคร่ืองหมายการคา   

 
4)  ความเรงดวนหรือความจําเปนของการดําเนินการจดทะเบียน วาตองการ

ความรวดเร็วแคไหน ควรเผื่อเวลากรณีที่มีการคัดคานดวย และถาตองใชเวลานาน ควรคํานึงถึง
งบประมาณที่จํากัดดวย ในข้ันตน เจาของกิจการจะตองทําการประเมินวาเครื่องหมายการคา              
ของตน  มีคุณคาทางการตลาดมากนอยเพียงใด หากควรคาที่จะใหได รับความคุมครอง                   
ก็ควรดําเนินการจดทะเบียน  

 
5)  ตองใชตัวแทนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาหรือไม ทั้งนี้ การยื่นคําขอ             

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ตองมีความรูในระบบและขั้นตอนการยื่น                   
อีกทั้ง ตองมีการประสานงานสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ การดําเนินการจดทะเบียนเอง 
อาจจะมีขอผิดพลาดไดงาย ดังนั้น การใหตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ที่มีความชํานาญ
ดําเนินการใหนาจะเหมาะสมกวา 

 
6)  เจาของเครื่องหมายการคา อาจขอถือสิทธินับวันจดทะเบียนยอนหลัง กับคํา

ขอ          จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศได ถายื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ ภายใน 6 เดือน นับแตยื่นคําขอจดทะเบียนพื้นฐาน ทั้งนี้ การขอถือสิทธิ
ดังกลาว อาจขอถือสิทธิเฉพาะในรายการสินคาหรือบริการบางรายการในคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา ระหวางประเทศก็ได   

 
7)  เจาของเครื่องหมายการคาหรือผูประกอบการสงออกสินคา มีสถานประกอบ

กิจการในตางประเทศประเทศใดบาง หากผูยื่นคําขอสามารถเลือกไดวาจะใชประเทศใด                    
เปนประเทศตนกําเนิด ก็ควรที่จะเลือกยื่นคําขอจดทะเบียนพื้นฐานในประเทศที่มีกฎระเบียบ                    
ที่เขมงวดนอยกวา เชน ประเทศสหรัฐฯ จะมีระเบียบขอบังคับที่เขมงวด และมีผูประกอบการเยอะ 
เครื่องหมายการคาจึงมีมาก อาจทําใหการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาทําไดคอนขางยากกวา
ประเทศอื่น เปนตน 
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8)   เจาของเครื่องหมายการคาหรือผูประกอบการสงออกสินคา ประสงคที่โอน
สิทธิในเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศของตนไปยังบุคคลอื่นหรือไม หากประสงคจะโอนสิทธิ
ในอนาคต ควรพิจารณาใหดีวา ผู รับโอนสิทธิจะตองมีคุณสมบัติที่จะยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศตามพิธีสารมาดริดดวย  

  
9)  เจาของเครื่องหมายการคาหรือผูประกอบการสงออกสินคา ควรตระหนักถึง            

กรณี Central Attack ดวย วาทะเบียนเคร่ืองหมายการคาพื้นฐานหรือคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐานของตน  มีโอกาสถูกปฏิเสธมากนอยเพียงใด เพราะมีผลกระทบโดยตรง
ตอทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  ดังนั้น จะอาศัยประเทศใดเปนสํานักงานทะเบียน
ตนกาํเนิดตองคํานึงถึงเรื่องนี้ดวย นอกจากนี้ กอนจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานควรตรวจ
คนเครื่องหมายการคาใหละเอียดสมบูรณ อันเปนการลดความเสี่ยงในการถูกเพิกถอนทะเบียน 
อนึ่ง ถาทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศถูกเพิกถอน เจาของทะเบียนเครื่องหมาย
การคาอาจขอเปลี่ยนสภาพทะเบียนดังกลาว  เปนคํ าขอจดทะเบียนภายในประเทศ 
(Transformation) โดยยื่นคําขอตอกรมทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงคําขอเปลี่ยนสภาพนั้น จะพิจารณา
ตามกฎหมายภายในประเทศ  สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะไมมีสวนเกี่ยวของใน
กระบวนการนี้ 

 
10)  เจาของเครื่องหมายการคาควรพิจารณาวา มีความเปนไปไดมากนอยแคไหน                 

ท่ีจะถูกละเมิดสิทธิเครื่องหมายการคาในประเทศที่ตนสงสินคาไปสินคาไปจําหนาย และการ                         
จดทะเบียนในประเทศนั้น จะทําใหเกิดความไดเปรียบคูแขงทางการคาหรือไม ทั้งนี้ ผูยื่นคําขอ                      
จดทะเบียนตองพยายามตรวจสอบขอมูลที่เปนปจจุบันมากที่สุด ในฐานขอมูลของกรมทรัพยสิน                
ทางปญญาเพราะอาจจะมีชองวางของเวลาที่ขอมูลใหมๆ ยังไมถูกบันทึกลงในฐานขอมูล   

 
11)  การขอตออายุความคุมครองสามารถทําไดโดยยื่น คําขอเพียงคําขอเดียว 

และจายคาธรรมเนียมการขอตออายุความคุมครองเพียงครั้งเดียวตอระยะเวลาการคุมครอง 10 ป                      
ดังนั้น สําหรับบริษัทที่คาดวาจะใชเคร่ืองหมายการคาระยะยาว การประหยัดคาใชจายในสวนนี้             
ก็เปนขอพิจารณาประการหนึ่ง ที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตามพิธีสาร             
มาดริด แตถาบริษัทใดประสงคจะใชเครื่องหมายการคาระยะสั้นๆ ก็อาจจะไมไดรับประโยชน                    
ในสวนนี้เทาใดนัก 
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12)  การระบุรายการสินคาหรือบริการ ในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา

ระหวางประเทศ ไมจําเปนตองระบุใหถอยคําตรงกันกับ ในทะเบียนเคร่ืองหมายการคาพื้นฐานหรือ          
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานทุกคํา แตการระบุนั้นจะตองไมกวางไปกวาหรือ
นอกเหนือไปจากรายการสินคาหรือบริการในทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหรือคําขอ                  
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน 

   
13)  เจาของทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ อาจขอเพิกถอนความ

คุมครองจากประเทศที่ถูกขอรับความคุมครองประเทศหนึ่งประเทศใดก็ได ในเวลาใดก็ได  
 
14) สําหรับเจาของเครื่องหมายการคา  ที่ประสงคจะได รับความคุมครอง

เครื่องหมายการคาในประชาคมยุโรป ระบบการจดทะเบียน CTM อาจจะงายและประหยัดกวา
ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับหลายองคประกอบ รวมทั้ง จํานวน              
ประเทศในประชาคมยุโรป ที่ เจาของเคร่ืองหมายการคาประสงคจะได รับความคุมครอง                   
แตบางประเทศที่สําคัญๆ เชน ประเทศสวิตเซอรแลนด ประเทศนอรเวย ไมไดเปนสมาชิกประชาคม
ยุโรป 

 
15)  6 เดือนกอนครบกําหนดอายุทะเบียน สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ 

จะแจง ตอเจาของทะเบียนหรือตัวแทนใหตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา หากไมตออายุ
ทะเบียนภายในกําหนด อาจยื่นคําขอตออายุไดภายใน 6 เดือน และเสียคาธรรมเนียมในอัตราที่
กําหนด ทั้งนี้ เจาของทะเบียนเครื่องหมายการคาสามารถเลือกที่จะตออายุทะเบียน เฉพาะในบาง
ประเทศที่ตนตองการจะไดรับความคุมครองตอไปก็ได 

 
16)  กรณีที่ ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ ยื่นคําขอ

โดยอางสิทธิ ในการยื่นคําขอจดทะเบียน  วาตนเองมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือ                     
พาณิชยกรรมอยางแทจริงและจริงจังในประเทศไทย กรมทรัพยสินทางปญญา อาจกําหนดให                  
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนตองแจงถึงฐานแหงสิทธินั้น และแจงที่อยูของสถานประกอบการดวย               
อน่ึง กรมทรัพยสินทางปญญาอาจจะเรียกใหแสดงเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิดังกลาว   
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17)  กรณีที่ประเทศที่ถูกระบุเพื่อขอรับความคุมครอง ปฏิเสธการรับจดทะเบียน 
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ จะแจงใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนทราบ หากผูยื่นคําขอ                     
จดทะเบียนประสงคจะดําเนินการอุทธรณ ตองประสานกับสํานักเครื่องหมายการคาของประเทศ           
ท่ีปฏิเสธการรับจดทะเบียนเอง ทั้งนี้ การปฏิเสธคําขอจดทะเบียนของประเทศหนึ่งประเทศใด       
ยอมไมกระทบตอประเทศอื่น เพราะแตละประเทศพิจารณาการรับจดทะเบียนตามกฎหมายภายใน
ของตัวเอง   

 
18)  การเปลี่ยนแปลงเจาของทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 

สามารถกระทําได แมอยูระหวางการพิจารณาการรับจดทะเบียนก็ตาม โดยการยื่นคํารองโดยตรง                             
ตอสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ ทั้งนี้ บุคคลที่จะเปนเจาของทะเบียนคนใหมจะตองมี
คุณสมบัติ  ที่สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริดได                     
กลาวคือ มีสัญชาติหรือ มีภูมิลําเนาหรือ มีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมใน
ประเทศที่เปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด จากนั้น สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะแจงไปยัง
ประเทศภาคีสมาชิกทุกประเทศ ที่ใหความคุมครองเครื่องหมายการคานั้น ประเทศไทยอาจ
กําหนดให                   เจาของทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศยื่นคํารอง ผานกรม
ทรัพยสินทางปญญาได                   หากกรมทรัพยสินทางปญญา เปนสํานักงานทะเบียนตน
กําเนิดแหงเครื่องหมายการคานั้น                        อนึ่ง ประเทศภาคีสมาชิกแตละประเทศที่ให
ความคุมครองเครื่องหมายการคานั้น มีสิทธิที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกลาว หากไมเปนไป
ตามบทบัญญัติภายในของประเทศนั้น 

 
19)  กรมทรัพยสินทางปญญา ควรจัดอบรมใหความรูกับ ผูประกอบธุรกิจหรือ

เจาของเครื่องหมายการคาชาวไทย เพื่อใหเกิดความเขาใจ และความตื่นตัวในการยื่นคําขอ                       
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ ซึ่งเปนการปองกันการละเมิดเคร่ืองหมายการคา
ไทยในตางประเทศ  

 
20) สําหรับบางกรณี  การยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศภายใต                            

พิธีสารมาดริด อาจจะไมใชวิธีที่ดีที่สุด ดังนั้น กอนการตัดสินใจวาจะยื่นคาํขอจดทะเบียนระหวาง
ประเทศ เจาของเครื่องหมายการคา จะตองพิจารณาอยางรอบคอบถึง แบบวิธีปฏิบัติในการ                       
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ระบุรายการสินคาและบริการ, ความแตกตางในระเบียบวิธีปฏิบัติของประเทศตางๆ, คาใชจายของ
การจดทะเบียนแตละแบบ รวมถึงระยะเวลาที่ใชในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
  ภายหลังจากที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด คาดวากิจการขนาด
กลางและขนาดยอมของไทย จะไดรับประโยชนจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศ เพราะพิธีสารมาดริดจะชวยลดคาใชจายในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาใน
ตางประเทศ ในขณะที่  กิจการขนาดใหญที่มีทั้งงบประมาณในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา              
ที่สูงและมีทีมนักกฎหมายที่พรอมจะยื่นคําขอจดทะเบียนแบบรายประเทศอยูแลว ก็มีทางเลือก
เพิ่มขึ้น โดยอาจเลือกที่จะยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริด 
  

4.4.4 ในแงผูประกอบวิชาชีพกฎหมายคนไทย 
 
การที่ ประเทศไทยเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด อาจทําใหการวาจางผูประกอบ

วิชาชีพกฎหมายชาวไทย ของเจาของเครื่องหมายการคาชาวตางชาติ ลดลงไปบาง แตก็เปนเพียง
ชวงแรก ภายหลังเจาของเครื่องหมายการคาก็มีความจําเปน ตองวาจางผูประกอบวิชาชีพ
กฎหมายคนไทยเชนเดิม เพราะขั้นตอนในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศนั้น มี
หลายขั้นตอนที่ตองประสานงานกับสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ และมีขอกําหนดที่ตอง
ปฏิบัติตาม หากเจาของเครื่องหมายการคาจะดําเนินการเองคงยุงยากไมใชนอย และอาจสงผล
กระทบไปในทางเสียหายได  ดังนั้น ตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศไทยตอง
ปรับตัวกับภารกิจใหมๆ  และตองมีความรูความเชี่ยวชาญเพียงพอ ที่จะใหคําปรึกษาแกเจาของ
เครื่องหมายการคาได ขอควรพิจารณาและควรทราบของผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย มี
ดังนี้    

  
1. การอนุวัตรการกฎหมายใหสอดคลองกับพิธีสารมาดริด อาจทําให

พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาและขั้นตอนปฏิบัติเปล่ียนแปลงไป ผูประกอบวิชาชีพ                 
กฎหมายชาวไทย ควรเตรียมพรอมศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหดี   
    

2. ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทยควรสรางเครือขายเชื่อมโยง กับผูประกอบ
วิชาชีพกฎหมายชาวตางชาติ  ซ่ึงจะทําใหสะดวกตอการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                         
ระหวางประเทศเปนอยางมาก   เพราะการระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับขอรับความคุมครอง                
เคร่ืองหมายการคาในแตละประเทศยอมมีความแตกตางกัน ทั้งในสวนของกฎหมายภายใน            
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และระบบการตรวจคนเครื่องหมายการคา เชน กรณีที่ขอตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา            
ระหวางประเทศ  ประเทศสหรัฐฯ กําหนดให เจาของทะเบียนตองพิสูจนวา ยังคงใชเครื่องหมาย
การคานั้น ในประเทศสหรัฐฯอยู  หากยื่นเพียงคําขอตออายุทะเบียน ตอสํานักงานทะเบียนระหวาง
ประเทศ  แตไมไดย่ืนหนังสือพิสูจนการใชเคร่ืองหมายการคาดังกลาว  ทะเบียนเครื่องหมายการคา                              
ในประเทศสหรัฐฯ จะถูกเพิกถอน เปนตน จะเห็นวา หากผูประกอบวิชาชีพกฎหมายไมศึกษา                 
เรื่อง ความแตกตางของขอกําหนดในแตละประเทศใหดี  อาจเกิดความเสียหายได นอกจากนี้                         
ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย จะตองติดตามความเปนไป และความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการ                        
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ เชน การเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะ
ประเทศ  เปนตน 

 
3. ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย ตองเตรียมความพรอมในเรื่อง การตรวจคนและ

ตรวจสอบเครื่องหมายการคา ซึ่งสามารถกระทําไดหลายทาง ไดแก  
1) ตรวจคนจากฐานขอมูลทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ              

ขององคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก โดยจะมี ROMARIN (Read only Memory of Madrid 
Active Registry Information) เปน CD Rom ซ่ึงบรรจุขอมูลของทะเบียนเครื่องหมายการคา 
ระหวางประเทศ  ที่ไดรับการจดทะเบียน ทั้งภายใตขอตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด นอกจากนี้  
จะมีฐานขอมูล Madrid Express ซ่ึงเปนฐานขอมูลขององคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก                  
ที่ใชในการตรวจคนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศภายใตขอตกลงมาดริด
และพิธีสารมาดริด ที่ยังไมไดรับการจดทะเบียน  เมื่อเครื่องหมายการคานั้นไดรับการจดทะเบียน              
ระหวางประเทศ  ขอมูลจะถูกสงไปยังฐานขอมูล ROMARIN 6 
     2)  ตรวจคนจากฐานขอมูลทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศ                   
ที่เจาของเครื่องหมายการคาประสงคจะใหเครื่องหมายของตนไดรับความคุมครอง  
   3)  ตรวจคนจากฐานขอมูลทะเบียนเครื่องหมายการคาของประชาคม
ยุโรป กรณีที่ตองการขอความคุมครองจากประเทศสมาชิกที่อยูกลุมประชาคมยุโรป 
   4)  ตรวจคนวามีการใชเครื่องหมายการคานั้นอยูกอน ในประเทศที่
เจาของเครื่องหมายการคาประสงคจะใหเครื่องหมายของตนหรือไม ซ่ึงตรวจคนไดหลายทาง เชน                       
ทางอินเตอรเน็ต วารสาร นิตยสาร เปนตน  

                                                                               
6 เรียบเรียงจาก Trademark Searching Consideration ,Including New Madrid Concerns , July 

12-23 2004 ,http://www.inta.org 
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  ท้ังนี้ หากตองการตรวจคนและตรวจสอบเครื่องหมายการคาโดยสมบูรณ                       
อาจจําเปนตองมีการจางบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจคน ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับงบประมาณของ              
เจาของเครื่องหมายการคาดวย 

 
4.  ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย ตองพิจารณาวาเจาของเครื่องหมายการคา มีสิทธิ               

ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด หรือไม กลาวคือ 
เจาของเครื่องหมายการคามีสัญชาติ หรือมีภูมิลําเนา หรือ มีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือ              
พาณิชยกรรม อยางแทจริงและจริงจัง ในประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดหรือไม    

 
5. เจาของเครื่องหมายการคา มีทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย                   

การคาพื้นฐานในประเทศไทยหรือไม  กรณีที่มีทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานในประเทศไทย              
อยูแลว  ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย จะตองพิจารณาในเรื่อง ระยะเวลาของทะเบียนเครื่องหมาย             
การคาดังกลาว เพราะระยะเวลาของทะเบียนเครื่องหมายการคามีความเกี่ยวของโดยตรงกับ                       
หลัก Central Attack  กลาวคือ หากพนกําหนดเวลา 5 ปไปแลว ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา               
ระหวางประเทศจะไมถูกเพิกถอน แมวาทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานจะถูกเพิกถอนก็ตาม  

 
6.  ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย จะตองทราบดวยวา หากเจาของเครื่องหมาย

การคาประสงคท่ีจะขออางสิทธิเครื่องหมายการคาที่เปนสี คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศจะตองแนบรูปเครื่องหมายการคาที่เปนสีนั้นไปดวย  

   
7. กรณีที่คําขอจดทะเบียนมีขอบกพรอง สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ

จะแจงมายังผูยื่นคําขอจดทะเบียนและกรมทรัพยสินทางปญญา ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย                        
อาจมีบทบาทในการแกไขขอบกพรอง ดังกลาว โดยตองทําการแกไขขอบกพรองภายใน 3 เดือน 
แลวเปนประสานไปยัง สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ   

 
8.  ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายจะตองทราบอัตราคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับ                

การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ที่ตองชําระตอทั้งกรมทรัพยสินทางปญญา                           
เชน คาธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนสภาพคําขอจดทะเบียน , คาธรรมเนียมในการรับรอง                            
คําขอจดทะเบียน,  คาธรรมเนียมในการสงตอคําขอจดทะเบียนไปยังสํานักงานทะเบียนระหวาง
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ประเทศ  เปนตน  และ  คาธรรมเนียมที่ตองชําระตอสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ                            
เชน คาธรรมเนียมเบื้องตน, คาธรรมเนียมในการขอโอนทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง               
ประเทศ, คาธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยูของเจาของทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ เปนตน นอกจาก อัตราคาธรรมเนียมแลว ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายจะตองทราบ
ถึงวิธีการชําระคาธรรมเนียมตอสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ ซ่ึงมีหลากหลายวิธี เชน                      
การชําระทางบัตรเครดิต, ชําระดวยเงินสด, ชําระโดยการหักจากบัญชีที่เปดไวกับองคการทรัพยสิน
ทางปญญาแหงโลก เปนตน 

อน่ึง  คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ เปนคาธรรมเนียมที่มีอัตราแตกตางกันไปใน                
แตละประเทศ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายจะตองทราบอัตราที่เปน
ปจจุบันอยูเสมอ ตัวอยางอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศของประเทศตางๆ 7 

ประเทศจีน เรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ในอัตรา 310 สวิสฟรังค               
สําหรับสินคาหรือบริการ 1 จําพวก และเรียกเก็บอีก 155 สวิสฟรังค สําหรับสินคาหรือบริการที่เกิน
กวาหนึ่งจําพวก (มีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2004) 

ประเทศอิตาลี เรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ในอัตรา 141 สวิสฟรังค  
สําหรับ สินคาหรือบริการ 1 จําพวก และเรียกเก็บอีก 48 สวิสฟรังค สําหรับสินคาหรือบริการที่เกิน
กวาหนึ่งจําพวก (มีผลตั้งแตวันที่ 27 กรกฎาคม 2005)  
  ประเทศในกลุมเบเนลักซ  เรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ในอัตรา 245              
สวิสฟรังค สําหรับสินคาหรือบริการ 3 จําพวก และเรียกเก็บอีก 25 สวิสฟรังค สําหรับสินคาหรือ
บริการที่เกินกวาสามจําพวก (มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2005)  
  ประชาคมยุโรป  เรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ในอัตรา 2,855 สวิสฟรังค 
สําหรับสินคาหรือบริการ 3 จําพวก และเรียกเก็บอีก 609 สวิสฟรังค สําหรับจําพวกสินคาหรือ
บริการ ที่เกินกวาสามจําพวก (มีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2004)  

ประเทศญี่ปุน เรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ในสวน First Part ในอัตรา          
226  สวิสฟรังค สําหรับสินคาหรือบริการ 1 จําพวก และเรียกเก็บอีก 171 สวิสฟรังค สําหรับจําพวก
สินคาหรือบริการที่เกินกวาหนึ่งจําพวก ในสวน Second Part เรียกเก็บคาธรรมเนียม ในอัตรา 754  
สวิสฟรังค สําหรับสินคาหรือบริการ 1 จําพวก และเรียกเก็บอีก 754 สวิสฟรังค สําหรับจําพวก
สินคาหรือบริการที่เกินกวาหนึ่งจําพวก (มีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2003)  

 
                                                                               

7 ขอมูลจากhttp://www.wipo.int 
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9. ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย  จะควรทราบดวยวา เจาของเครื่องหมายการคา
ตองการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเครื่องหมายการคา ในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ  ใหผิดแผกไปจากเครื่องหมายการคาในทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน
หรือไม                  เพราะพิธีสารมาดริดกําหนดวา เครื่องหมายการคาในทะเบียนเครื่องหมาย
การคาพื้นฐานกับ              ทะเบียนระหวางประเทศจะตองเหมือนกัน ดังนั้น หากเจาของ
เครื่องหมายการคาตองการ                เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเครื่องหมายการคา แมเพียง
เล็กนอย ก็ตองทําการยื่นคําขอ                                 จดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานใหม 
เสียกอน 

 
10.พิธีสารมาดริดไมไดกําหนดวา  ประเทศที่ถูกระบุในคําขอจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการคา จะตองตอบรับผูยื่นคําขอจดทะเบียนในเบื้องตน ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพ
กฎหมาย ตองแจงใหเจาของเครื่องหมายการคาทราบถึง ระยะเวลาในการพิจารณาการจด
ทะเบียนที่อาจจะตองรอนานถึง 18 เดือน ซ่ึงเกี่ยวพันโดยตรงกับเรื่องงบประมาณในการจางผู
ประกอบวิชาชีพกฎหมาย วามีงบประมาณเพียงพอกับระยะเวลาดังกลาวหรอืไม    

 
11. กรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาตองการที่จะขอรับความคุมครองในประเทศ           

ในแถบทวีปยุโรป ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย จะตองพิเคราะหวามีประเทศที่อยูในกลุมประชาคม
ยุโรปกี่ประเทศ เพราะ มีหลายประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกในกลุมนี้ เชน ประเทศสวิตเซอรแลนด 
นอรเวย  ไอซแลนด เปนตน อาจมีความจําเปนตองยื่นคําขอจดทะเบียนแบบรายประเทศดวย              
อน่ึง  ถาประเทศสวนใหญ ที่เจาของเครื่องหมายการคาตองการขอรับความคุมครอง ไมไดเปนภาคี
สมาชิกพิธีสารมาดริด ก็อาจจําเปนตองยื่นคําขอจดทะเบียนแบบรายประเทศเชนกัน 

 
12. ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย จะควรทราบวา เจาของเครื่องหมายการคามี                     

แผนทางการตลาดที่จะโอนสิทธิในเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ หรือไม กลาวคือ ผูรับโอน
น้ัน มีสัญชาติหรือ มีภูมิลําเนา หรือมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางแทจริง                         
และจริงจัง ในประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดหรือไม หากไมมีคุณสมบัติขางตน การยื่นคําขอ                   
จดทะเบียนแบบรายประเทศ นาจะเหมาะสมกวา  
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13. ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย จะตองพิจารณาอยางรอบคอบถึงแบบวิธีปฏิบัติ                
ในการระบุรายการสินคาและบริการ เชน ประเทศในระบบคอมมอนลอว มักจะกําหนดใหระบุ           
รายการสินคาและบริการที่คอนขางแคบหรือจํากัด แต ประเทศในระบบซีวิลลอว มักจะกําหนดให            
ระบุรายการสินคาและบริการที่กวางกวา, ความแตกตางในระเบียบวิธีปฏิบัติของประเทศตางๆ                             
ซ่ึงบางสถานการณ การยื่นคําขอจดทะเบียนแบบรายประเทศอาจจะมีผลดีมากกวา รวมถึงกรณี
ดังตอไปนี้ 

1) กรณีที่เครื่องหมายการคานั้น ใชในประเทศที่ไมไดเปนภาคีสมาชิก            
พิธีสารมาดริด เชน ประเทศบราซิล แคนาดา เม็กซิโก จนกวาประเทศเหลานี้จะเขาเปนภาคีสมาชิก            
พิธีสารดังกลาว 

2)  การใชเครื่องหมายการคานั้นมีขอบเขตการใชอยูในยุโรป หรือ พื้นที่         
อ่ืนใด ท่ีมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแบบมีผลถึงหลายประเทศ ซ่ึงอาจมีคาใชจาย                       
ท่ีเกี่ยวของต่ํากวาเมื่อเทียบกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริด  

3) ประเทศที่ถูกระบุเพื่อขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง            
ประเทศ นั้น มีแนวโนมที่จะปฏิเสธการจดทะเบียน หรือคําขอจดทะเบียนอาจถูกคัดคานการ                     
จดทะเบียน  

 
14. ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายจะตองศึกษาถึงขอดี-ขอเสียของระบบ                      

การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ ตามพิธีสารมาดริด เปรียบเทียบกับการ                 
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาในแบบอื่นๆ  

1)  การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแบบรายประเทศ                         
มีขอดีดังนี้                    

- ทะเบียนแตละทะเบียนมีความอิสระตอกัน,  
- สามารถระบุรายการสินคาและบริการที่ครอบคลุมไดตามความตองการ

,  
- ในการโอนสิทธิหรืออนุญาตใหใชสิทธิสามารถกระทําไดโดยอิสระ                    
การยื่นคํ าขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการคาแบบรายประเทศ                         

มีขอเสียดังนี้ 
- เสียคาใชจายสูง ทั้งในสวน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาตออายุทะเบียน                 

ทุกทะเบียน คาแปลเอกสารที่เกี่ยวของ 
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- เสียเวลามาก เพราะ บางประเทศกวาจะไดรับการจดทะเบียนอาจ                       
ใชระยะเวลากวา 3-4 ป 

 - และกระบวนการในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่แตกตางกัน                     
ในแตละประเทศ จะสรางความยุงยากมาก 

  
2)  การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตระบบ CTM                

ซ่ึงยื่นตอ OHIM ที่เมือง Alicante ประเทศสเปน ทั้งนี้ ตองเปนการยื่นคําขอโดยตัวแทนจดทะเบียน                 
เคร่ืองหมายการคาของ CTM  บุคคลที่มีสิทธิยื่นคําขอ อาจจะใชหรือไมไดใชเคร่ืองหมายนั้น                         
ในประเทศที่เปนสมาชิกประชาคมยุโรปก็ได  เมื่อยื่นคําขอแลว OHIM จะทําการตรวจสอบคําขอ                
เชน เครื่องหมายมีลักษณะบงเฉพาะหรือไม หลังจากนั้น ก็จะเปดโอกาสใหมีการคัดคาน                              
การจดทะเบียน ทั้งนี้ ภาษาที่ใชในการยื่นคําขออาจเปนภาษาใดก็ไดที่เปนภาษาราชการของ             
ประชาคมยุโรป  ทะเบียนเครื่องหมายการคา มีอายุความคุมครอง 10 ป การยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาภายใตระบบ CTM  มีขอดีดังนี้ 

- มีทะเบียนเดียวแตบังคับในทุกประเทศสมาชิกแหงประชาคมยุโรป  
- ผานกระบวนการตรวจสอบคําขอครั้งเดียว จึงงายกวาการยื่นคาํขอแบบ          

รายประเทศ 
-  ตออายุทะเบียนครั้งเดียว  

            การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตระบบ CTM                            
มีขอเสียดังนี้ 

- อาจถูกคัดคานจากบุคคลใดก็ไดของทุกประเทศสมาชิก 
- โอนสิทธิไดเฉพาะตอบุคคลที่เปนคนของประเทศสมาชิก 
-  ภายใน 5 ป ตองมีการใชเครื่องหมายการคานั้นในประเทศหนึ่งประเทศ

ใดของประชาคมยุโรป มิฉะนั้นอาจถูกเพิกถอนทะเบียน 
 
           
  ตัวอยาง ของการพิจารณาวาควรยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารูปแบบใด 

 
กรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาตองการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา

ในประเทศญี่ปุน เดนมารก อังกฤษ และสเปน ที่ปรึกษากฎหมายอาจมีขอเสนอ ดังนี้ 
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1. ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในท้ัง 4 ประเทศ ซึ่งตองเสีย
คาธรรมเนียมที่แตกตางกันใน 4 ประเทศ เสียคาจางตัวแทนจดทะเบียนหรือที่ปรึกษากฎหมายใน                   
4 ประเทศ  

2.  ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใต CTM สําหรับประเทศ
เดนมารก อังกฤษ และสเปน ในสวนประเทศญี่ปุนก็ย่ืนคําขอจดทะเบียนแบบรายประเทศ ซ่ึงตอง
เสียคาธรรมเนียมชุดแรกสําหรับ CTM และเสียคาธรรมเนียมสําหรับประเทศญี่ปุน 

3.  การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริด              
เพื่อขอรับความคุมครองในทั้ง 4 ประเทศ เสียคาธรรมเนียมชุดเดียวตอสํานักงานทะเบียนระหวาง
ประเทศ เมื่อพิเคราะหจากตัวอยางขางตน เห็นวา การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ภายใตพิธีสารมาดริด นาจะประหยัดคาใชจายมากกวา เพราะประชาคมยุโรปไดเขาเปนภาคี
สมาชิกพิธีสารมาดริดทั้งนี้ ควรพิจารณาเปนกรณีๆไป จํานวนจําพวกสินคา ชนิดของเครื่องหมาย
การคา และจํานวนประเทศ   
  กรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาตองการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ในประเทศเกาหลี ญี่ปุน จีน และรัสเซีย 

1. ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในทั้ง 4 ประเทศ ซึ่งตองเสีย
คาธรรมเนียมที่แตกตางกันใน 4 ประเทศ เสียคาจางตัวแทนจดทะเบียนหรือที่ปรึกษากฎหมายใน 
ประเทศ  

2. ทั้ง 4 ประเทศลวนเปนภาคีสมาชิกพิธสีารมาดริด จึงยื่นคําขอจดทะเบียน 
คําขอเดียว เสียคาธรรมเนียมชุดเดียว ซ่ึงนาจะสะดวกกวาการยื่นในแบบแรก และไมตองรอผลการ
พิจารณาในแตละประเทศ ซ่ึงมีกําหนดเวลาไมแนนอน แตพิธีสารมาดริดนั้น แตละประเทศตองแจง
การปฏิเสธภายในกําหนดเวลาที่จํากัด 
 

15. ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตามพิธีสารมาดริด                 
กําหนดใหมีการชําระคาธรรมเนียมในสกุลเงินสวิสฟรังค ซ่ึงประเทศภาคีสมาชิกแตละประเทศ                 
ก็มีสกุลเงินของตนเอง บางประเทศอาจสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ                            
ทําใหการแปลงสกุลเงินตราเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย ผูเขียนขอแนะนํา              
ใหใชเวบไซต http://finance.yahoo.com/m3?u ซ่ึงมีโปรแกรมในการชวยแปลงเงินตราที่งาย                             
มีประสิทธิภาพและไมเสียคาบริการ ทั้งนี้ การขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ยอมมีผลตอ
คาธรรมเนียมที่ตองชําระในการยื่นคําขอจดทะเบียนระหวาง  โดยอัตราแลกเปลี่ยนตอง             
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ถือเอาอัตราขณะยื่นคําขอจดทะเบียน อน่ึง การคํานวณคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน สามารถ
ใชโปรแกรมคํานวณขององคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลกได โดยตองใชคอมพิวเตอรที่มี  
โปรแกรม Microsoft Excel เวอรช่ัน 5 ข้ึนไป 
 

16.  การเตรียมความพรอมของผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย  ตองใชเงินและเวลา
ใน การเตรียมความพรอม  และอาจใชเวลาในการปรับตัวพอสมควรกวาจะคุนเคยกับระบบการ                 
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริด ทั้งนี้ ควรมีการอบรมสัมมนาเพิ่มเติมความรู                  
อยูเสมอ เนื่องจาก ประเทศภาคีสมาชิกแตละประเทศ มีการแจงเปลี่ยนแปลงขอสงวนสิทธิอยูเสมอ 
นอกจากนี้ ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย อาจเพิ่มเติมบริการที่ดึงดูดลูกคา เชน บริการตรวจคน 
ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ, การอุทธรณเมื่อถูกปฏิเสธคําขอจดทะเบียน 
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ซ่ึงมีข้ันตอนที่นอกเหนือไปจากการจดทะเบียนภายในประเทศ 
เปนตน 
   

17. ขนาดของรูปเคร่ืองหมายการคา ในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา             
ระหวางประเทศ ตองมีขนาดไมเกิน 8 คูณ 8 เซนติเมตร หากมีขนาดเกินกวานั้น จะตองลดขนาด               
รูปเครื่องหมายการคาลง อาจทําใหรายละเอียดของเครื่องหมายการคาหายไปได และถา
รายละเอียดของเครื่องหมายการคาในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ                
ไมเหมือนกับในทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน กรมทรัพยสินทางปญญา อาจจะไมรับรอง              
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  

 
18. ภายหลังจากที่ ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ                

ไปแลว หากเจาของเครื่องหมายการคาตองการแตงตั้งตัวแทนในการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา                              อาจทําได โดยเจาของเครื่องหมายการคาหรือผูยื่นคําขอจดทะเบียน 
ยื่นคํารองโดยตรงตอ                   สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ หรืออาจยื่นคํารองดังกลาว
ผานกรมทรัพยสินทางปญญา 

 
19.  เมื่อไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ แตยังไมไดรับ            

การขยายความคุมครองในแตละประเทศที่ขอจดทะเบียน  ทะเบียนเครื่องหมายการคา                     
ระหวางประเทศ ก็เปรียบเสมือนกับคําขอจดทะเบียนภายในประเทศภายในประเทศที่อยู                
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ระหวางการพิจารณา ระหวางนี้ เคร่ืองหมายการคานั้น จะไดรับการคุมครองสิทธิมากนอยเพียงใด 
ข้ึนอยูกับกฎหมายภายในของแตละประเทศ 

 
20. พิธีสารไมมีบทบัญญัติในสวนการจดทะเบียนเครื่องหมายกลิ่น แตมี

บทบัญญัติ ในการคุมครองเครื่องหมายที่เปนรูปทรง เสียงและสี คําพรรณนาเครื่องหมายพิเศษ
เหลานี้ ในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะตองเหมือนกับในทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐาน ตองพึงพิจารณาวา ประเทศที่เจาของเครื่องหมายการคาจะขอความ
คุมครองนั้น ใหความคุมครองในเครื่องหมายพิเศษเหลานี้หรือไม ทั้งนี้ ประเทศไทยยังไมไดให
ความคุมครองเครื่องหมายกลิ่นและเสียง ในขณะท่ีประเทศสหรัฐและประชาคมยุโรปใหความ
คุมครอง  

 
21. ดานคาธรรมเนียมในการใหบริการเปนตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการคา

ของไทย และการใหคําปรึกษา ตองมีการกําหนดอัตราที่เหมาะสม หากคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บ                       
มีอัตราที่ไมสูงมากนัก อาจจะเปนการจูงใจเจาของเครื่องหมายการคาชาวตางชาติ มายื่นคําขอ                       
จดทะเบียนระหวางประเทศในประเทศไทย โดยใชบริการของผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย   

 
22. ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย ควรทราบวา ประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด            

แตละประเทศ มีระบบการไดมาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการคาอยางไร ซ่ึงจะเปนประโยชนตอ                     
การพิจารณายื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ หากเปนประเทศที่ใชระบบ                     
จดทะเบียนกอนมีสิทธิกอน ก็ควรดําเนินยื่นคําขอจดทะเบียนโดยเร็ว แตถาเปนประเทศที่ใชระบบ           
ใชกอนมีสิทธิกอน ก็ควรรีบใชเครื่องหมายการคา กอนที่จะดําเนินการจดทะเบียน                      
   1)  ประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด  ที่มี ระบบการให สิทธิ ใน               
เครื่องหมายการคา โดยคํานึงถึงการใชเครื่องหมายการคาในเชิงพาณชิยเปนหลัก มีหลายประเทศ            
เชน ประเทศออสเตรเลีย จีน เดนมารก ฝร่ังเศส เยอรมัน อิตาลี ญ่ีปุน โปรตุเกส เกาหลีใต 
สวิตเซอรแลนด สหรัฐฯ สิงคโปร อังกฤษ ไทย รวมถึงประชาคมยุโรปดวย เปนตน ระบบนี้                          
ใหความสําคัญทั้งการใชเครื่องหมายการคาและการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา8 

                                                                               
8 เรียบเรียงจาก “List of Trademark Jurisdictions”,http://www.webtm.com 
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   2) สวนประเทศสมาชิกภาคีพิธีสารมาดริด ที่มีระบบการใหสิทธิใน
เครื่องหมายการคา แบบจดทะเบียนกอนมีสิทธิ (First to File) มีหลายประเทศ เชน ประเทศ                     
อารเมเนีย  เบลารุส  บัลแกเรีย  คิวบา  แลตเวีย  ลิทัวเนีย  มาเซโดเนีย  โรมาเนีย  สหพันธรัฐ
รัสเซีย  ยูเครน  เติรกมินิสถาน  ยูโกสลาเวีย เปนตน  

 3) สวนประเทศสมาชิกภาคีพิธีสารมาดริด ท่ีมีระบบการใหสิทธิใน
เครื่องหมายการคา แบบใชกอนมีสิทธิ (First to Use) มีหลายประเทศ เชน ประเทศไซปรัส อิหราน  
เคนยา โมร็อคโค สโลเวเนีย สวาซิแลนด เปนตน 

 
4.5   พันธกรณีท่ี กรมทรัพยสินทางปญญา มีหนาที่ตองปฏิบัติตามพิธีสาร

มาดริดและตามระเบียบขอบังคับทั่วไป ในฐานะสํานักงานทะเบียนตนกําเนิดนั้น มีหลาย
ประการ ไดแก 

1)  หนาที่ในการ ออกหนังสือรับรองการยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคาระหวางประเทศ (Certification of International Application) ใหแกผูยื่นคําขอจดทะเบียน                 
โดยการรับรอง จะตองรับรองถึง วันที่กรมทรัพยสินทางปญญา ไดรับคําขอจดทะเบียนระหวาง
ประเทศ, รับรองวา เครื่องหมายการคาในคําขอจดทะเบียนดังกลาว เหมือนกับเครื่องหมายการคา  
ในทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน, รับรองวาเจาของเครื่องหมายการคา
ในคําขอจดทะเบียนดังกลาว เปนบุคคลเดียวกันกับ เจาของเครื่องหมายการคาในทะเบียนหรือคํา
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน, รับรองวารายการสินคาหรือบริการครอบคลุมโดย
ทะเบียนหรือ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน, รับรองวาผูยื่นคําขอจดทะเบียนมี
คุณสมบัติในการยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ (Entitlement to File) หลังจากที่รับรองคํา
ขอจดทะเบียนแลว  กรมทรัพยสินทางปญญาจะสงตอคําขอจดทะเบียนไปยัง สํานักงานทะเบียน
ระหวางประเทศ กรณีที่ คําขอจดทะเบียนมีขอบกพรอง กรมทรัพยสินทางปญญาจะไมรับรองคําขอ
จดทะเบียน และแจงใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนแกไขขอบกพรอง  

     
 2) ในฐานะที่กรมทรัพยสินทางปญญาเปนสํานักงานทะเบียนตนกําเนิด 

ระเบียบขอบังคับท่ัวไป กําหนดให ผูมีอํานาจลงนามผูกพันกรมทรัพยสินทางปญญา จะตองลง
นามในแบบฟอรมคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ เพื่อรับรองรายละเอียด
ตางๆ           ในคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ  
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3)  กรณีที่ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือ ทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐาน ถูกเพิกถอน ละทิ้ง หรือหมดอายุการคุมครอง ภายในชวงระยะเวลา 
ผูกพัน 5 ป (Dependence Period) กรมทรัพยสินทางปญญาจะตองแจงไปยังสํานักงานทะเบียน
ระหวางประเทศ  

 
     4)  กรณีที่ ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ 
ประสงคจะชําระคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียน ตอกรมทรัพยสินทางปญญา                     
สามารถกระทําได ผูเขียนเห็นวา กรมทรัพยสินทางปญญา อาจรับชําระคาธรรมเนียมเปน                 
สกุลเงินบาท จากนั้นก็แปลงคาธรรมเนียมดังกลาวเปนสกุลเงินเปนสวิสฟรังค แลวโอนตอไปยัง
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ 
 
    5)  กรณีที่ กรมทรัพยสินทางปญญา รับจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ  กรมทรัพยสินทางปญญาตองออกหนังสือสําคัญ  แสดงการขยายความ                  
คุมครองเครื่องหมายการคา (Certificates of Extensions of Protection) ใหแกเจาของ
เครื่องหมายการคา 
 
   6)  กรมทรัพยสินทางปญญา ตองประกาศโฆษณาคําขอขยายความ
คุมครองในเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ในหนังสือประกาศโฆษณา เพื่อวัตถุประสงคในการ
คัดคานการจดทะเบียน กลาวคือ สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ จะเปนผูแจงการจดทะเบียน
และประกาศโฆษณาเครื่องหมาย ที่ไดรับการจดทะเบียนระหวางประเทศในหนังสือประกาศ
โฆษณาคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ ทั้งนี้ สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะสงประกาศ
โฆษณาดังกลาวมายังประเทศภาคีสมาชิกที่ถูกขอจดทะเบียน เพื่อใหประกาศโฆษณาใหบุคคลที่
เกี่ยวของคัดคานการจดทะเบียนในประเทศนั้น ๆ  หากมีการคัดคานการจดทะเบียน กรมทรัพยสิน
ทางปญญาจะตองแจงไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ กอนส้ินระยะเวลา 18 เดือน  
 

7)  กรณีที่ สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศแจงให กรมทรัพยสิน                
ทางปญญาแกไขขอบกพรอง เชน กรมทรัพยสินทางปญญาไมไดลงนามในคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ,หรือคําขอจดทะเบียนไมไดระบุหมายเลขทะเบียน                   
เครื่องหมายการคาพื้นฐาน,หรือคําขอจดทะเบียนไมได ใชแบบฟอรมที่กําหนดไว เปนตน                         
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กรมทรัพยสินทางปญญา จะตองตอบรับการแกไขไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ                   
ภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไว  และสงสําเนาการตอบรับการแกไขดังกลาว  ไปยังผูยื่น                             
คําขอจดทะเบียนดวย แตถาเปนขอบกพรองที่เกิดจากฝายผูยื่นคําขอจดทะเบียนเอง เชน                
ชําระคาธรรมเนียมที่จายไมครบถวนถูกตอง เปนตน กรมทรัพยสินทางปญญาไมตองดําเนินการ             
ใด  ๆ  นอกจาก  บันทึกการรับแจงขอบกพรองจากสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ                             
ลงในฐานขอมูลของกรมทรัพยสินทางปญญา   

 
8)  กรณีที่ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหลายคําขอ หรือ 

ทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหลายทะเบียน ถูกรวมเปนคําขอเดียวหรือทะเบียนเดียว 
(Merger) หรือ กรณีที่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานคําขอเดียว หรือ ทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐานทะเบียนเดียว ถูกแบงออกเปนหลายคําขอหรือหลายทะเบียน 
(Division) ในฐานะที่ กรมทรัพยสินทางปญญา เปนสํานักงานทะเบียนตนกําเนิด กรมทรัพยสิน
ทางปญญามีหนาที่ตองแจงไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ  

 
9)  กรณีที่ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของทะเบียนเครื่องหมาย

การคาระหวางประเทศ เชน เปล่ียนแปลงชื่อหรือที่อยูของเจาของทะเบียน, ช่ือหรือที่อยูของตัวแทน                     
จดทะเบียน, หรืออาจเปนกรณีที่มีการอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคา เปนตน สํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศจะแจงมายังกรมทรัพยสินทางปญญา เพื่อใหทําการแกไขรายการที่มี                    
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว   

 
10) กรณีที่  มีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ                      

กรมทรัพยสินทางปญญา จะออกหนังสือสําคัญแสดงทะเบียนเครื่องหมายการคาใหม พรอมแจงให              
ผูโอนและผูรับโอนสิทธิทราบ  

 
4.6 ประเด็นอื่นๆ ท่ีควรพิจารณา  

 
1)  ประเด็นเรื่อง สวนตางของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา กรณีที่กรมทรัพยสิน                      

ทางปญญาจะรับชําระคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศ เปนสกุลเงินบาท แลวแปลงเปนสกุลเงินสวิสฟรังค จากนั้นจึงโอนไปใหสํานักงานทะเบียน               
ระหวางประเทศ ซ่ึงสวนตางที่เกิดข้ึนจากการแปลงสกุลเงินอาจจะทําใหกรมทรัพยสินทางปญญา
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กําไรหรือขาดทุนก็ได ผูเขียนเห็นวากรณีที่เกิดการขาดทุนในสวนของอัตราแลกเปลี่ยน ควรกําหนด
เงื่อนไขให ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศจะตองชําระใหเต็มจํานวน 
เพราะกรมทรัพยสินทางปญญาเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกในการรับชําระ ภาระในสวนนี้จึง           
ควรตกแกผูยื่นคําขอจดทะเบียน แตกรณีที่เกิดกําไรจากการแปลงสกุลเงิน ควรกําหนดเงื่อนไขให
เงินสวนตางนั้นตกเปนของรัฐ เพื่อนําไปใชในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 

2)  ประเด็นเรื่องคาธรรมเนียมในการบริหารจัดการ (Administrative Fee)                 
กรมทรัพยสินทางปญญาควรกําหนดในอัตรามากนอยเพียงใดนั้น ผูเขียนเห็นวาอาจเทียบเคียงกับ
ประเทศสิงคโปร ซ่ึงเรียกเก็บในอัตรา 250 เหรียญสิงคโปร หรือประมาณ 6,000 บาท หรือ              
ประเทศออสเตรเลียเรียกเก็บในอัตรา 100 ดอลลารออสเตรเลีย หรือประมาณ 3,000 สําหรับ 
ประเทศไทยอาจเรียกเก็บในอัตรา ที่สูงกวาของออสเตรเลียแตต่ํากวาของประเทศสิงคโปรเพ่ือ
ดึงดูดใหคนตางชาติเขามายื่นคําขอจดทะเบียนในประเทศไทย ในขณะเดียวกันควรเปนอัตราที่สูง
พอที่                 กรมทรัพยสินทางปญญาจะนํามาใชประโยชนได เชน 4,500 บาท เปนตน  

3)  ประเด็นเรื่องการลดระดับของลักษณะบงเฉพาะ เพื่อใหจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาไดงายขึ้น ดังที่ The Trade Marks Act 1998 ของประเทศสิงคโปรไดกําหนดให
การพิจารณาลักษณะบงเฉพาะไมเขมงวดมากนัก ในสวนนี้ประเทศไทยอาจกําหนดหลักเกณฑใน
การพิจารณาลักษณะบงเฉพาะใหต่ําลงกวาที่เปนอยูในปจจุบัน ซ่ึงนอกจากจะทําใหการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนไปไดงายขึ้น ยังมีผลดีในสวนของการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศดวยกลาวคือ จะเปนการลดความเสี่ยงในเรื่องการปฏิเสธการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐานอันสงผลใหความเสี่ยงที่ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศจะ
ถูกเพิกถอน ตามหลัก Central Attack นอยลงไปดวย  

4)  ประเด็นเร่ืองการกําหนดวิธีการรับชําระคาธรรมเนียมดวยการเปดบัญชีกับ              
กรมทรัพยสินทางปญญานั้น เปนหนึ่งในวิธีที่จะอํานวยความสะดวกใหกับผูยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา โดยเฉพาะผูที่ตองทําธุรกรรมกับกรมทรัพยสินทางปญญาอยูบอยครั้ง 
นอกจากนี้ ยังเปนการอํานวยความสะดวกใหกับกรมทรัพยสินทางปญญา ที่สามารถหัก
คาธรรมเนียมหรือคาใชจายอ่ืนใดที่ เกี่ยวของจากบัญชีที่ เปดไวดังกลาว ซ่ึงวิธีการรับชําระ
คาธรรมเนียมวิธีนี้องคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลกก็นํามาใชเชนกัน 

 
 



บทที่  5 
 

บทสรุป และขอเสนอแนะ 
 
5.1 บทสรปุ 
 

   การที่ผูประกอบการสงออกชาวไทย ไมดําเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา           
ในตางประเทศ ทําใหประสบปญหาถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคา หากไมหาวิธีแกไขที่มี
ประสิทธิภาพแลว ยอมทําใหประเทศไทยเสียเปรียบคูแขงทางการคา การเขาเปนภาคีสมาชิก                
พิธีสารมาดริดจะ สามารถแกไขปญหาการละเมิดเครื่องหมายการคาของไทยในตางประเทศ กลาวคือ 
ผูประกอบการสงออกชาวไทย จะ สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในตางประเทศได         
สะดวกขึ้น โดยยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศเพียงคําขอเดียว แตไดรับ
ความคุมครองในหลายประเทศ, ประหยัดเวลามากขึ้น เพราะประเทศภาคีสมาชิกจะตองพิจารณา
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใหแลวเสร็จภายใน 12 หรือ 18 เดือน ซึ่งมักจะสั้นกวา
ระยะเวลาในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนภายในประเทศของหลายๆ ประเทศ หากไมปฏิเสธ 
การจดทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกลาว จะสงผลใหเครื่องหมายการคาไดรับความคุมครองใน
ประเทศนั้นโดยอัตโนมัติ, ประหยัดงบประมาณในการจดทะเบียน เพราะไมตองดําเนินการยื่น          
คําขอจดทะเบียนแบบรายประเทศ ซึ่งตองเสียคาจางที่ปรึกษากฎหมายหรือตัวแทนจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาในทุกประเทศที่ตนยื่นคําขอจดทะเบียน และคาจางในการแปลเอกสารที่
เกี่ยวของในทุกๆ ประเทศ, อีกทั้ง เจาของเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ไมตองคอยกังวลกับ
การยื่นคําขอตออายุความคุมครองเครื่องหมายการคาในทุกๆประเทศ ท่ีเคร่ืองหมายการคานั้น 
ไดรับการจดทะเบียน เพราะเพียงยื่นคําขอตออายุความคุมครองเครื่องหมายการคา ภายใตพิธีสาร
มาดริดเพียงคําขอเดียว ก็สงผลเปนการตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคาทุกทะเบียน นอกจากนี้ 
เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ สามารถยื่น
คําขอขยายความคุมครองไปยังประเทศภาคีสมาชิกอ่ืนๆ ภายหลังที่ไดรับการจดทะเบียนแลว
เมื่อใดก็ได ซึ่งเชื่อไดวา ในระยะยาวอัตราการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไทยในตางประเทศของ
ผูประกอบการสงออกชาวไทยจะสูงขึ้น   

การกําหนดมาตรการดานกฎหมาย  ทั้งในสวนการแกไขพระราชบัญญัติ              
เครื่องหมายการคา การออกกฎกระทรวง  หรือการออกขอบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะอํานวยใหการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดของ
ประเทศไทย เปนไปโดยไรอุปสรรค และไมเกิดปญหาเมื่อมีการบังคับใช  ในสวนการกําหนด
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มาตรการดานอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพรอมในเชิงรุก ทั้งดานบุคลากรของรัฐ ดานระบบ
คอมพิวเตอร ดานผูประกอบการสงออกไทย และผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย โดยศึกษาประเทศ
ภาคีสมาชิกประเทศอื่นๆ เปนแบบอยางในการเตรียมความพรอม จะทําใหการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการรับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ของกรมทรัพยสินทางปญญา 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยกรมทรัพยสินทางปญญา จะตองแกไขระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เพื่อลดระยะเวลาในการพิจารณาจดทะเบียนให
มากที่สุด ในขณะเดียวกัน หากผูประกอบการสงออกไทย พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
ขอรับความคุมครองภายใตพิธีสารมาดริดอยางถี่ถวน ไมวาจะเปนการพิจารณาถึงแผนทาง
การตลาดวามีการขยายตลาดไปในตางประเทศมากนอยแคไหน, ความเปนไปไดมากนอยแคไหน                 
ที่จะถูกละเมิดสิทธิเครื่องหมายการคาในประเทศที่ตนสงสินคาไปสินคาไปจําหนาย และการ                         
จดทะเบียนในประเทศนั้น จะทําใหเกิดความไดเปรียบคูแขงทางการคาหรือไม, ความเรงดวนหรือ
ความจําเปนของการดําเนินการจดทะเบียน หรือแมกระทั่งงบประมาณที่จะใชในการจดทะเบียน 
ยอมทําใหการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ อํานวยประโยชนตอกิจการ        
ของตนอยางเต็มที่  ในสวนของผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย จะมีงานดานใหมๆเขามา เชน 
การใหบริการเกี่ยวกับการตรวจคนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ, การยื่นคําขอเปลี่ยนสภาพ
ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศที่ถูกเพิกถอน เปนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาภายในประเทศ เปนตน ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย ควรเตรียมการศึกษาข้ันตอน,
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด และ
ขอดี-ขอเสีย ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในแตละรูปแบบใหดี ซึ่งจะทําใหลดผลกระทบ
อันเกิดจากการเขาเปนภาคีสมาชิก และเปนการเสริมสรางโอกาสในการใหบริการเกี่ยวกับการ         
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ นอกจากนี้ ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทยควร
สรางเครือขายเชื่อมโยง กับผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวตางชาติ ซึ่งจะทําใหสะดวกตอ                
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ อนึ่ง การติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศภาคีสมาชิกประเทศอื่นๆ อยูเสมอ ก็เปนสิ่งสําคัญ เพื่อที่กรมทรัพยสินทางปญญาและ             
ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย จะไดมีการปรับเปลี่ยนมาตรการที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ใหเหมาะสมและเปนปจจุบันอยูเสมอ เชน การเปลี่ยนแปลง
อัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสม เพราะ การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมที่สูงจนเกินไป ยอมมี
ผลกระทบตอการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ของผูประกอบธุรกิจ                        
ชาวตางประเทศ เปนตน  
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5.2 ขอเสนอแนะ 
 
 ภายหลังจาก ที่ศึกษาถึงขั้นตอนและระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา

ระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด และศึกษาวิเคราะหถึงมาตรการในการเตรียมความพรอม
ของประเทศสหรัฐฯ และประเทศสิงคโปร ผูเขียนพิเคราะหแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศไทยใน               
การเตรียมความพรอมกอนการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด โดยขอเสนอแนะมาตรการและ
แนวทางในการแกไขปญหา ดังตอไปนี้ 

 
5.2.1 มาตรการดานกฎหมาย 

   
1)  ประเทศไทยจะตองเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส เพราะเปน

คุณสมบัติเบื้องตนในการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ในการเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญา
กรุงปารีสนั้น ประเทศไทยจะตองสงตราสารในการเขาเปนภาคีสมาชิกไปยังผูอํานวยการองคการ
ทรัพยสินทางปญญาแหงโลก และ อนุวัตรการกฎหมายใหสอดคลองกับขอกําหนดในอนุสัญญา
ดังกลาว นอกจากนี้  ผูเขียนไดเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา กรณีที่การระบุรายการสินคา
และบริการ ในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ขัดกันกับทะเบียนเครื่องหมาย
การคาพื้นฐาน ที่ไดรับการจดทะเบียนจากกรมทรัพยสินทางปญญา โดยผูยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะตองทําการยื่นคําขอแกไขรายการสินคาหรือบริการใน
ทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนพื้นฐานเสีย กอนที่จะทําการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ  
  2)  จะตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 เพื่อรองรับการเขาเปน              
ภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด โดยมีหลายบทบัญญัติที่จะตองแกไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - ควรมีการกําหนดนิยามของถอยคําที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด 
  - แกไขมาตรา 9 โดยแกไขใหสามารถยื่นคําขอจดทะเบียน ที่ระบุจําพวกสินคา
หรือบริการหลายจําพวกในคําขอจดทะเบียนคําขอเดียวได 
  - แกไขเพิ่มเติมมาตรา 10 ใหบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือ  
มีภูมิลําเนาในประเทศไทย หรือมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางแทจริงและ
จริงจังในประเทศไทย เปนผูมีสิทธิสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ             
ตอกรมทรัพยสินทางปญญา 
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  - แกไขมาตรา 42 โดยกําหนดให วันที่ถือวาเปนวันจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ คือ วันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตอสํานักงาน
ทะเบียนตนกําเนิด 
  - ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติ โดยกําหนดใหทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศ แทนที่ทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศไทยโดยอัตโนมัติ  
  - ประเทศไทย ควรเลือกที่จะแสดงเจตนาเรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ 
เพราะสามารถกําหนดอัตราที่เหมาะสมไดตามแตสถานการณ และควรแสดงขอสงวนสิทธิขอ
ขยายระยะเวลาในการใชสิทธิปฏิเสธการรับจดทะเบียนจาก12 เดือน เปน 18 เดือน เพราะ
ระยะเวลา 12 เดือน อาจจะไมเพียงพอในการพิจารณาคําขอจดทะเบียน 
  - ในสวนของภาษาที่ประเทศไทยจะเลือกใช ในการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด และการประสานงานกับสํานักงานทะเบียนระหวาง
ประเทศนั้น  ควรเลือกใชภาษาอังกฤษเพราะเปนภาษาที่มีการใชอยางแพรหลายใน             
ประเทศไทย มากกวาภาษาฝรั่งเศส และสเปน 
  - แกไขมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาใหมีความสอดคลองกับ
พิธีสารมาดริด โดยแกไขจากเดิมที่ กําหนดใหสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคาตอง
จดทะเบียนตอนายทะเบียน เปนเพียงการแจงใหกรมทรัพยสินทางปญญาบันทึกการอนุญาตใหใช
สิทธินั้น  

 
5.2.2  มาตรการดานอื่นๆ  
 
1) ในแงของรัฐ    
ส่ิงที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ รัฐควรใหความสําคัญในการเตรียมความพรอม

ในการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด เชน การจัดสรรงบประมาณในสวนที่เกี่ยวของจะตอง
พอเพียง ไมวาจะเปนงบประมาณในการปรับปรุงฐานขอมูลทางอิเล็คทรอนิกส งบประมาณ                 
ในการฝกอบรมบุคลากร งบประมาณในการจางผูเชี่ยวชาญ เปนตน ในสวนของกรมทรัพยสิน         
ทางปญญา ตองพัฒนาระบบการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาผานระบบอิเลคทรอนิกส  
เพื่อรองรับการยื่นคําของจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ และรองรับคําขอ                  
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เพิ่มข้ึนในอนาคต อีกทั้ง ตองพัฒนาฐานขอมูลในการตรวจคน
เครื่องหมายทางการคา และใหบริการธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ   
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2) ในแงบุคลากรของรัฐ 
ศาลทรัพย สินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ  และบุคลากรของ               

กรมทรัพยสินทางปญญา ตองมีความรูความเขาใจในระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา          
ระหวางประเทศตามพิธีสารมาดริดเปนอยางดี และตองมีความรูความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในระดับที่สูง เพื่อจัดการกับภารกิจที่กําหนดไวตามพิธีสารมาดริดและตามระเบียบ
ขอบังคับทั่วไป ทั้งนี้ กรมทรัพยสินทางปญญา อาจจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อปฏิบัติหนาที่ ในสวน
ที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามพิธีสารมาดริด  

 
3)  ในแงผูประกอบการสงออกสินคา   
ผูประกอบการสงออกสินคา ควรพิจารณา ถึงประเด็นตางๆ กอนที่จะดําเนินการ

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ เชน มีความจําเปนเรงดวนในการดําเนินการ                  
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาหรือไม และ มีความเปนไปไดมากนอยแคไหน ที่จะถูกละเมิดสิทธิ
เครื่องหมายการคาในประเทศที่ตนสงสินคาไปสินคาไปจําหนาย , งบประมาณในการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา งบประมาณในการบริหารจัดการและการตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา 
งบประมาณในการวาจางนักกฎหมาย, สําหรับบางกรณี การยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ
ภายใตพิธีสารมาดริด อาจจะไมใชวิธีที่ดีที่สุด ควรเปรียบเทียบกับการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาแบบอื่นๆ ดวย เปนตน 

 
4)  ในแงผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย  
เนื่องจาก ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใต                 

พิธีสารมาดริด เปนระบบที่สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเพียงคําขอเดียว ผานสํานักงานทะเบียน
ตนกําเนิดในประเทศเดียว แตไดรับความคุมครองเครื่องหมายการคาในหลายประเทศ ในชั้นตน              
อาจทําใหเจาของเครื่องหมายการคาชาวตางชาติ  ไมมีความจําเปนตองใหตัวแทนจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาชาวไทย เปนผูดําเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาให แตหาก                       
กรมทรัพยสินทางปญญาปฏิเสธการจดทะเบียน หรือมีการคัดคานการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ  เจาของเครื่องหมายการคาชาวตางชาติ ก็จําเปนที่จะตองใชบริการ               
ผูประกอบวิชาชีพทางดานกฎหมายชาวไทยอยูดี  ผูเขียนเห็นวา ผูประกอบวิชาชีพทางดาน
กฎหมายชาวไทย จะตองเตรียมความพรอมใหดี โดยขอพิจารณาที่ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย            
ชาวไทย ควรคํานึงถึงมีหลายประการ เชน การเตรียมพรอมศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของ
พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาและขั้นตอนปฏิบัติในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ, การสรางเครือขายเชื่อมโยงกับผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวตางชาติ ซึ่งจะทํา
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ใหสะดวกตอการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศเปนอยางมาก, การเตรียม          
ความพรอม ในเรื่องการตรวจคนและตรวจสอบเครื่องหมายการคา, ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย
จะตองทราบอัตราคาธรรมเนียม ที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ,                
ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายจะตองทราบถึงขอดี-ขอเสียของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ ตามพิธีสารมาดริด เปรียบเทียบกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใน
แบบอื่นๆ เปนตน 

มาตรการและขอพิจารณา ที่ผูเขียนไดเสนอแนะไปขางตน ลวนมีความเกี่ยวของ
กับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด ทั้งนี้ หากมีการเตรียม
ความพรอมที่ดีแลว เชื่อวา อุปสรรคที่อาจเกิดจากการเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด จะไมมผีลกระทบ
ตอรัฐ บุคลากรของรัฐ ผูประกอบการสงออกชาวไทย และผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย   
หรือหากมีผลกระทบ มาตรการในการเตรียมความพรอมจะบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
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Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning 
the International Registration of Marks 

(as signed at Madrid on June 28, 1989) 

LIST OF THE ARTICLES OF THE PROTOCOL 

Article 1: Membership in the Madrid Union 

Article 2: Securing Protection through International 
Registration 

Article 3: International Application 

Article 3bis: Territorial Effect 

Article 3ter: Request for “Territorial Extension” 

Article 4: Effects of International Registration 

Article 4bis: Replacement of a National or Regional Registration 
by an International Registration 

Article 5: Refusal and Invalidation of Effects of International 
Registration in Respect of Certain Contracting 
Parties 

Article 5bis: Documentary Evidence of Legitimacy of Use of 
Certain Elements of the Mark 

Article 5ter: Copies of Entries in International Register; Searches 
for Anticipation’s; Extracts from International 
Register 

Article 6: Period of Validity of International Registration; 
Dependence and Independence of International 
Registration 
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Article 7: Renewal of International Registration 

Article 8: Fees for International Application and Registration 

Article 9: Recordal of Change in the Ownership of an 
International Registration 

Article 9bis: Recordal of Certain Matters Concerning an 
International Registration 

Article 9ter: Fees for Certain Records 

Article 9quater: Common Office of Several Contracting States 

Article 9quinquies: Transformation of an International Registration into 
National or Regional Applications 

Article 9sexies: Safeguard of the Madrid (Stockholm) Agreement 

Article 10: Assembly 

Article 11: International Bureau 

Article 12: Finances 

Article 13: Amendment of Certain Articles of the Protocol 

Article 14: Becoming Party to the Protocol; Entry into Force 

Article 15: Denunciation 

Article 16: Signature; Languages; Depository Functions 
 

Article 1 
Membership in the Madrid Union 

The States party to this Protocol (hereinafter referred to as “the Contracting States”), 
even where they are not party to the Madrid Agreement Concerning the International 
Registration of Marks as revised at Stockholm in 1967 and as amended in 1979 (hereinafter 
referred to as “the Madrid (Stockholm) Agreement”), and the organizations referred to in 
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Article 14(1)(b) which are party to this Protocol (hereinafter referred to as “the Contracting 
Organizations”) shall be members of the same Union of which countries party to the Madrid 
(Stockholm) Agreement are members. Any reference in this Protocol to “Contracting Parties” 
shall be construed as a reference to both Contracting States and Contracting Organizations. 

Article 2 
Securing Protection through International Registration 

(1) Where an application for the registration of a mark has been filed with the Office 
of a Contracting Party, or where a mark has been registered in the register of the Office of a 
Contracting Party, the person in whose name that application (hereinafter referred to as “the 
basic application”) or that registration (hereinafter referred to as “the basic registration”) 
stands may, subject to the provisions of this Protocol, secure protection for his mark in the 
territory of the Contracting Parties, by obtaining the registration of that mark in the register of 
the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (hereinafter referred 
to as “the international registration,” “the International Register,” “the International Bureau” 
and “the Organization,” respectively), provided that, 

(i) where the basic application has been filed with the Office of a Contracting State or 
where the basic registration has been made by such an Office, the person in whose 
name that application or registration stands is a national of that Contracting State, or 
is domiciled, or has a real and effective industrial or commercial establishment, in the 
said Contracting State, 

(ii) where the basic application has been filed with the Office of a Contracting 
Organization or where the basic registration has been made by such an Office, the 
person in whose name that application or registration stands is a national of a State 
member of that Contracting Organization, or is domiciled, or has a real and effective 
industrial or commercial establishment, in the territory of the said Contracting 
Organization. 

(2) The application for international registration (hereinafter referred to as “the 
international application”) shall be filed with the International Bureau through the 
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intermediary of the Office with which the basic application was filed or by which the basic 
registration was made (hereinafter referred to as “the Office of origin”), as the case may be. 

  (3) Any reference in this Protocol to an “Office” or an “Office of a Contracting Party” 
shall be construed as a reference to the office that is in charge, on behalf of a Contracting 
Party, of the registration of marks, and any reference in this Protocol to “marks” shall be 
construed as a reference to trademarks and service marks. 

  (4) For the purposes of this Protocol, “territory of a Contracting Party” means, where 
the Contracting Party is a State, the territory of that State and, where the Contracting Party is 
an intergovernmental organization, the territory in which the constituting treaty of that 
intergovernmental organization applies. 

Article 3 
International Application 

(1) Every international application under this Protocol shall be presented on the form 
prescribed by the Regulations. The Office of origin shall certify that the particulars appearing 
in the international application correspond to the particulars appearing, at the time of the 
certification, in the basic application or basic registration, as the case may be. Furthermore, 
the said Office shall indicate, 

(i) in the case of a basic application, the date and number of that application, 

(ii) in the case of a basic registration, the date and number of that registration as well 
as the date and number of the application from which the basic registration resulted. 

The Office of origin shall also indicate the date of the international application. 

(2) The applicant must indicate the goods and services in respect of which 
protection of the mark is claimed and also, if possible, the corresponding class or classes 
according to the classification established by the Nice Agreement Concerning the 
International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of 
Marks. If the applicant does not give such indication, the International Bureau shall classify 
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the goods and services in the appropriate classes of the said classification. The indication of 
classes given by the applicant shall be subject to control by the International Bureau, which 
shall exercise the said control in association with the Office of origin. In the event of 
disagreement between the said Office and the International Bureau, the opinion of the latter 
shall prevail. 

(3) If the applicant claims color as a distinctive feature of his mark, he shall be 
required 

(i) to state the fact, and to file with his international application a notice specifying the 
color or the combination of colors claimed; 

(ii) to append to his international application copies in color of the said mark, which 
shall be attached to the notifications given by the International Bureau; the number of 
such copies shall be fixed by the Regulations. 

(4) The International Bureau shall register immediately the marks filed in accordance 
with Article 2. The international registration shall bear the date on which the international 
application was received in the Office of origin, provided that the international application 
has been received by the International Bureau within a period of two months from that date. 
If the international application has not been received within that period, the international 
registration shall bear the date on which the said international application was received by 
the International Bureau. The International Bureau shall notify the international registration 
without delay to the Offices concerned. Marks registered in the International Register shall 
be published in a periodical gazette issued by the International Bureau, on the basis of the 
particulars contained in the international application. 

(5) With a view to the publicity to be given to marks registered in the International 
Register, each Office shall receive from the International Bureau a number of copies of the 
said gazette free of charge and a number of copies at a reduced price, under the conditions 
fixed by the Assembly referred to in Article 10 (hereinafter referred to as “the Assembly”). 
Such publicity shall be deemed to be sufficient for the purposes of all the Contracting 
Parties, and no other publicity may be required of the holder of the international registration. 
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Article 3bis 

Territorial Effect 

The protection resulting from the international registration shall extend to any 
Contracting Party only at the request of the person who files the international application or 
who is the holder of the international registration. However, no such request can be made 
with respect to the Contracting Party whose Office is the Office of origin. 

Article 3ter 
Request for “Territorial Extension” 

(1) Any request for extension of the protection resulting from the international 
registration to any Contracting Party shall be specially mentioned in the international 
application. 

(2) A request for territorial extension may also be made subsequently to the 
international registration. Any such request shall be presented on the form prescribed by the 
Regulations. It shall be immediately recorded by the International Bureau, which shall notify 
such recordal without delay to the Office or Offices concerned. Such recordal shall be 
published in the periodical gazette of the International Bureau. Such territorial extension shall 
be effective from the date on which it has been recorded in the International Register;  it shall 
cease to be valid on the expiry of the international registration to which it relates. 

Article 4 
Effects of International Registration 

 

(1) (a) From the date of the registration or recordal effected in accordance with the 
provisions of Articles 3 and 3ter, the protection of the mark in each of the Contracting Parties 
concerned shall be the same as if the mark had been deposited direct with the Office of that 
Contracting Party. If no refusal has been notified to the International Bureau in accordance 
with Article 5(1) and (2) or if a refusal notified in accordance with the said Article has been 
withdrawn subsequently, the protection of the mark in the Contracting Party concerned shall, 
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as from the said date, be the same as if the mark had been registered by the Office of that 
Contracting Party. 

(b) The indication of classes of goods and services provided for in Article 3 shall not 
bind the Contracting Parties with regard to the determination of the scope of the protection of 
the mark. 

(2) Every international registration shall enjoy the right of priority provided for by 
Article 4 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, without it being 
necessary to comply with the formalities prescribed in Section D of that Article. 

Article 4bis 
Replacement of a National or Regional Registration by an International Registration 

(1) Where a mark that is the subject of a national or regional registration in the Office 
of a Contracting Party is also the subject of an international registration and both 
registrations stand in the name of the same person, the international registration is deemed 
to replace the national or regional registration, without prejudice to any rights acquired by 
virtue of the latter, provided that 

(i) the protection resulting from the international registration extends to the said 
Contracting Party under Article 3ter(1) or (2), 

(ii) all the goods and services listed in the national or regional registration are also 
listed in the international registration in respect of the said Contracting Party, 

(iii) such extension takes effect after the date of the national or regional registration. 

(2) The Office referred to in paragraph (1) shall, upon request, be required to take 
note in its register of the international registration. 
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Article 5 

Refusal and Invalidation of Effects of International Registration 
in Respect of Certain Contracting Parties 

(1) Where the applicable legislation so authorizes, any Office of a Contracting Party 
which has been notified by the International Bureau of an extension to that Contracting Party, 
under Article 3ter(1) or (2), of the protection resulting from the international registration shall 
have the right to declare in a notification of refusal that protection cannot be granted in the 
said Contracting Party to the mark which is the subject of such extension. Any such refusal 
can be based only on the grounds which would apply, under the Paris Convention for the 
Protection of Industrial Property, in the case of a mark deposited direct with the Office which 
notifies the refusal. However, protection may not be refused, even partially, by reason only 
that the applicable legislation would permit registration only in a limited number of classes or 
for a limited number of goods or services. 

(2) (a) Any Office wishing to exercise such right shall notify its refusal to the 
International Bureau, together with a statement of all grounds, within the period prescribed 
by the law applicable to that Office and at the latest, subject to subparagraphs (b) and (c), 
before the expiry of one year from the date on which the notification of the extension referred 
to in paragraph (1) has been sent to that Office by the International Bureau. 

(b) Notwithstanding subparagraph (a), any Contracting Party may declare that, for 
international registrations made under this Protocol, the time limit of one year referred to in 
subparagraph (a) is replaced by 18 months. 

(c) Such declaration may also specify that, when a refusal of protection may result 
from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified by the Office of 
the said Contracting Party to the International Bureau after the expiry of the 18–month time 
limit. Such an Office may, with respect to any given international registration, notify a refusal 
of protection after the expiry of the 18–month time limit, but only if 
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(i) it has, before the expiry of the 18–month time limit, informed the International 
Bureau of the possibility that oppositions may be filed after the expiry of the 18–
month time limit, and 

(ii) the notification of the refusal based on an opposition is made within a time limit of 
not more than seven months from the date on which the opposition period begins; if 
the opposition period expires before this time limit of seven months, the notification 
must be made within a time limit of one month from the expiry of the opposition 
period. 

(d) Any declaration under subparagraphs (b) or (c) may be made in the instruments 
referred to in Article 14(2), and the effective date of the declaration shall be the same as the 
date of entry into force of this Protocol with respect to the State or intergovernmental 
organization having made the declaration. Any such declaration may also be made later, in 
which case the declaration shall have effect three months after its receipt by the Director 
General of the Organization (hereinafter referred to as “the Director General”), or at any later 
date indicated in the declaration, in respect of any international registration whose date is 
the same as or is later than the effective date of the declaration. 

(e) Upon the expiry of a period of ten years from the entry into force of this Protocol, 
the Assembly shall examine the operation of the system established by subparagraphs (a) to 
(d). Thereafter, the provisions of the said subparagraphs may be modified by a unanimous 
decision of the Assembly. 

(3) The International Bureau shall, without delay, transmit one of the copies of the 
notification of refusal to the holder of the international registration. The said holder shall have 
the same remedies as if the mark had been deposited by him direct with the Office which 
has notified its refusal. Where the International Bureau has received information under 
paragraph (2)(c)(i), it shall, without delay, transmit the said information to the holder of the 
international registration. 

(4) The grounds for refusing a mark shall be communicated by the International 
Bureau to any interested party who may so request. 
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(5) Any Office which has not notified, with respect to a given international 

registration, any provisional or final refusal to the International Bureau in accordance with 
paragraphs (1) and (2) shall, with respect to that international registration, lose the benefit of 
the right provided for in paragraph (1). 

(6) Invalidation, by the competent authorities of a Contracting Party, of the effects, in 
the territory of that Contracting Party, of an international registration may not be pronounced 
without the holder of such international registration having, in good time, been afforded the 
opportunity of defending his rights. Invalidation shall be notified to the International Bureau. 

 

Article 5bis 
Documentary Evidence of Legitimacy of Use of Certain Elements of the Mark 

Documentary evidence of the legitimacy of the use of certain elements incorporated 
in a mark, such as armorial bearings, escutcheons, portraits, honorary distinctions, titles, 
trade names, names of persons other than the name of the applicant, or other like 
inscriptions, which might be required by the Offices of the Contracting Parties shall be 
exempt from any legalization as well as from any certification other than that of the Office of 
origin. 

Article 5ter 
Copies of Entries in International Register; 

Searches for Anticipation’s; Extracts from International Register 

(1) The International Bureau shall issue to any person applying therefor, upon the 
payment of a fee fixed by the Regulations, a copy of the entries in the International Register 
concerning a specific mark. 

(2) The International Bureau may also, upon payment, undertake searches for 
anticipation’s among marks that are the subject of international registrations. 

(3) Extracts from the International Register requested with a view to their production 
in one of the Contracting Parties shall be exempt from any legalization. 
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Article 6 

Period of Validity of International Registration; 
Dependence and Independence of International Registration 

(1) Registration of a mark at the International Bureau is effected for ten years, with 
the possibility of renewal under the conditions specified in Article 7. 

(2) Upon expiry of a period of five years from the date of the international registration, 
such registration shall become independent of the basic application or the registration 
resulting therefrom, or of the basic registration, as the case may be, subject to the following 
provisions. 

(3) The protection resulting from the international registration, whether or not it has 
been the subject of a transfer, may no longer be invoked if, before the expiry of five years 
from the date of the international registration, the basic application or the registration 
resulting therefrom, or the basic registration, as the case may be, has been withdrawn, has 
lapsed, has been renounced or has been the subject of a final decision of rejection, 
revocation, cancellation or invalidation, in respect of all or some of the goods and services 
listed in the international registration. The same applies if 

(i) an appeal against a decision refusing the effects of the basic application, 

(ii) an action requesting the withdrawal of the basic application or the revocation, 
cancellation or invalidation of the registration resulting from the basic application or 
of the basic registration, or 

(iii) an opposition to the basic application 

results, after the expiry of the five–year period, in a final decision of rejection, revocation, 
cancellation or invalidation, or ordering the withdrawal, of the basic application, or the 
registration resulting therefrom, or the basic registration, as the case may be, provided that 
such appeal, action or opposition had begun before the expiry of the said period. The same 
also applies if the basic application is withdrawn, or the registration resulting from the basic 
application or the basic registration is renounced, after the expiry of the five–year period, 
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provided that, at the time of the withdrawal or renunciation, the said application or 
registration was the subject of a proceeding referred to in (i), (ii) or (iii) and that such 
proceeding had begun before the expiry of the said period. 

(4) The Office of origin shall, as prescribed in the Regulations, notify the International 
Bureau of the facts and decisions relevant under paragraph (3), and the International Bureau 
shall, as prescribed in the Regulations, notify the interested parties and effect any 
publication accordingly. The Office of origin shall, where applicable, request the 
International Bureau to cancel, to the extent applicable, the international registration, and the 
International Bureau shall proceed accordingly. 

 

Article 7 
Renewal of International Registration 

(1) Any international registration may be renewed for a period of ten years from the 
expiry of the preceding period, by the mere payment of the basic fee and, subject to 
Article 8(7), of the supplementary and complementary fees provided for in Article 8(2). 

(2) Renewal may not bring about any change in the international registration in its 
latest form. 

(3) Six months before the expiry of the term of protection, the International Bureau 
shall, by sending an unofficial notice, remind the holder of the international registration and 
his representative, if any, of the exact date of expiry. 

(4) Subject to the payment of a surcharge fixed by the Regulations, a period of grace 
of six months shall be allowed for renewal of the international registration. 

Article 8 
Fees for International Application and Registration 

(1) The Office of origin may fix, at its own discretion, and collect, for its own benefit, a 
fee which it may require from the applicant for international registration or from the holder of 
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the international registration in connection with the filing of the international application or the 
renewal of the international registration. 

(2) Registration of a mark at the International Bureau shall be subject to the advance 
payment of an international fee which shall, subject to the provisions of paragraph (7)(a), 
include, 

(i) a basic fee; 

(ii) a supplementary fee for each class of the International Classification, beyond 
three, into which the goods or services to which the mark is applied will fall; 

(iii) a complementary fee for any request for extension of protection under 
Article 3ter. 

(3) However, the supplementary fee specified in paragraph (2)(ii) may, without 
prejudice to the date of the international registration, be paid within the period fixed by the 
Regulations if the number of classes of goods or services has been fixed or disputed by the 
International Bureau. If, upon expiry of the said period, the supplementary fee has not been 
paid or the list of goods or services has not been reduced to the required extent by the 
applicant, the international application shall be deemed to have been abandoned. 

(4) The annual product of the various receipts from international registration, with the 
exception of the receipts derived from the fees mentioned in paragraph (2)(ii) and (iii), shall 
be divided equally among the Contracting Parties by the International Bureau, after 
deduction of the expenses and charges necessitated by the implementation of this Protocol. 

(5) The amounts derived from the supplementary fees provided for in 
paragraph (2)(ii) shall be divided, at the expiry of each year, among the interested 
Contracting Parties in proportion to the number of marks for which protection has been 
applied for in each of them during that year, this number being multiplied, in the case of 
Contracting Parties which make an examination, by a coefficient which shall be determined 
by the Regulations. 
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(6) The amounts derived from the complementary fees provided for in 

paragraph (2)(iii) shall be divided according to the same rules as those provided for in 
paragraph (5). 

(7) (a) Any Contracting Party may declare that, in connection with each international 
registration in which it is mentioned under Article 3ter, and in connection with the renewal of 
any such international registration, it wants to receive, instead of a share in the revenue 
produced by the supplementary and complementary fees, a fee (hereinafter referred to as 
“the individual fee”) whose amount shall be indicated in the declaration, and can be 
changed in further declarations, but may not be higher than the equivalent of the amount 
which the said Contracting Party’s Office would be entitled to receive from an applicant for a 
ten–year registration, or from the holder of a registration for a ten–year renewal of that 
registration, of the mark in the register of the said Office, the said amount being diminished 
by the savings resulting from the international procedure. Where such an individual fee is 
payable, 

(i) no supplementary fees referred to in paragraph (2)(ii) shall be payable if only 
Contracting Parties which have made a declaration under this subparagraph are 
mentioned under Article 3ter, and 

(ii) no complementary fee referred to in paragraph (2)(iii) shall be payable in respect 
of any Contracting Party which has made a declaration under this subparagraph. 

(b) Any declaration under subparagraph (a) may be made in the instruments referred 
to in Article 14(2), and the effective date of the declaration shall be the same as the date of 
entry into force of this Protocol with respect to the State or intergovernmental organization 
having made the declaration. Any such declaration may also be made later, in which case 
the declaration shall have effect three months after its receipt by the Director General, or at 
any later date indicated in the declaration, in respect of any international registration whose 
date is the same as or is later than the effective date of the declaration. 
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Article 9 
Recordal of Change in the Ownership of 

an International Registration 

At the request of the person in whose name the international registration stands, or at 
the request of an interested Office made ex officio or at the request of an interested person, 
the International Bureau shall record in the International Register any change in the 
ownership of that registration, in respect of all or some of the Contracting Parties in whose 
territories the said registration has effect and in respect of all or some of the goods and 
services listed in the registration, provided that the new holder is a person who, under 
Article 2(1), is entitled to file international applications. 

Article 9bis 
Recordal of Certain Matters Concerning an International Registration 

The International Bureau shall record in the International Register 

(i) any change in the name or address of the holder of the international registration, 

(ii) the appointment of a representative of the holder of the international registration 
and any other relevant fact concerning such representative, 

(iii) any limitation, in respect of all or some of the Contracting Parties, of the goods 
and services listed in the international registration, 

(iv) any renunciation, cancellation or invalidation of the international registration in 
respect of all or some of the Contracting Parties, 

(v) any other relevant fact, identified in the Regulations, concerning the rights in a 
mark that is the subject of an international registration. 
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Article 9ter 

Fees for Certain Recordals 

Any recordal under Article 9 or under Article 9bis may be subject to the payment of a 
fee. 

Article 9quater 
Common Office of Several Contracting States 

(1) If several Contracting States agree to effect the unification of their domestic 
legislation’s on marks, they may notify the Director General  

(i) that a common Office shall be substituted for the national Office of each of them, 
and 

(ii) that the whole of their respective territories shall be deemed to be a single State 
for the purposes of the application of all or part of the provisions preceding this 
Article as well as the provisions of Articles 9quinquies and 9sexies. 

(2) Such notification shall not take effect until three months after the date of the 
communication thereof by the Director General to the other Contracting Parties. 

Article 9quinquies 
Transformation of an International Registration into National or Regional Applications 

Where, in the event that the international registration is cancelled at the request of 
the Office of origin under Article 6(4), in respect of all or some of the goods and services 
listed in the said registration, the person who was the holder of the international registration 
files an application for the registration of the same mark with the Office of any of the 
Contracting Parties in the territory of which the international registration had effect, that 
application shall be treated as if it had been filed on the date of the international registration 
according to Article 3(4) or on the date of recordal of the territorial extension according to 
Article 3ter(2) and, if the international registration enjoyed priority, shall enjoy the same 
priority, provided that 
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(i) such application is filed within three months from the date on which the 
international registration was cancelled, 

(ii) the goods and services listed in the application are in fact covered by the list of 
goods and services contained in the international registration in respect of the 
Contracting Party concerned, and 

(iii) such application complies with all the requirements of the applicable law, 
including the requirements concerning fees. 

Article 9sexies 
Safeguard of the Madrid (Stockholm) Agreement 

(1) Where, with regard to a given international application or a given international 
registration, the Office of origin is the Office of a State that is party to both this Protocol and 
the Madrid (Stockholm) Agreement, the provisions of this Protocol shall have no effect in the 
territory of any other State that is also party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) 
Agreement. 

(2) The Assembly may, by a three–fourths majority, repeal paragraph (1), or restrict 
the scope of paragraph (1), after the expiry of a period of ten years from the entry into force 
of this Protocol, but not before the expiry of a period of five years from the date on which the 
majority of the countries party to the Madrid (Stockholm) Agreement have become party to 
this Protocol. In the vote of the Assembly, only those States which are party to both the said 
Agreement and this Protocol shall have the right to participate. 

 

Article 10 
Assembly 

(1) (a) The Contracting Parties shall be members of the same Assembly as the 
countries party to the Madrid (Stockholm) Agreement. 
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(b) Each Contracting Party shall be represented in that Assembly by one delegate, 

who may be assisted by alternate delegates, advisors, and experts. 

(c) The expenses of each delegation shall be borne by the Contracting Party which 
has appointed it, except for the travel expenses and the subsistence allowance of one 
delegate for each Contracting Party, which shall be paid from the funds of the Union. 

(2) The Assembly shall, in addition to the functions which it has under the Madrid 
(Stockholm) Agreement, also 

(i) deal with all matters concerning the implementation of this Protocol; 

(ii) give directions to the International Bureau concerning the preparation for 
conferences of revision of this Protocol, due account being taken of any comments 
made by those countries of the Union which are not party to this Protocol; 

(iii) adopt and modify the provisions of the Regulations concerning the 
implementation of this Protocol; 

(iv) perform such other functions as are appropriate under this Protocol. 

(3) (a) Each Contracting Party shall have one vote in the Assembly. On matters 
concerning only countries that are party to the Madrid (Stockholm) Agreement, Contracting 
Parties that are not party to the said Agreement shall not have the right to vote, whereas, on 
matters concerning only Contracting Parties, only the latter shall have the right to vote. 

(b) One–half of the members of the Assembly which have the right to vote on a given 
matter shall constitute the quorum for the purposes of the vote on that matter. 

(c) Notwithstanding the provisions of subparagraph (b), if, in any session, the 
number of the members of the Assembly having the right to vote on a given matter which are 
represented is less than one–half but equal to or more than one–third of the members of the 
Assembly having the right to vote on that matter, the Assembly may make decisions but, with 
the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect 
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only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall 
communicate the said decisions to the members of the Assembly having the right to vote on 
the said matter which were not represented and shall invite them to express in writing their 
vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at 
the expiry of this period, the number of such members having thus expressed their vote or 
abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the quorum in 
the session itself, such decisions shall take effect provided that at the same time the 
required majority still obtains. 

(d) Subject to the provisions of Articles 5(2)(e), 9sexies(2), 12 and 13(2), the 
decisions of the Assembly shall require two–thirds of the votes cast. 

(e) Abstentions shall not be considered as votes. 

(f) A delegate may represent, and vote in the name of, one member of the Assembly 
only. 

(4) In addition to meeting in ordinary sessions and extraordinary sessions as 
provided for by the Madrid (Stockholm) Agreement, the Assembly shall meet in extraordinary 
session upon convocation by the Director General, at the request of one–fourth of the 
members of the Assembly having the right to vote on the matters proposed to be included in 
the agenda of the session. The agenda of such an extraordinary session shall be prepared 
by the Director General. 

Article 11 
International Bureau 

(1) International registration and related duties, as well as all other administrative 
tasks, under or concerning this Protocol, shall be performed by the International Bureau. 

(2) (a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the 
Assembly, make the preparations for the conferences of revision of this Protocol. 
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(b) The International Bureau may consult with intergovernmental and international 

non–governmental organizations concerning preparations for such conferences of revision. 

(c) The Director General and persons designated by him shall take part, without the 
right to vote, in the discussions at such conferences of revision. 

(3) The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to 
this Protocol. 

Article 12 
Finances 

As far as Contracting Parties are concerned, the finances of the Union shall be 
governed by the same provisions as those contained in 
Article 12 of the Madrid (Stockholm) Agreement, provided that any reference to 
Article 8 of the said Agreement shall be deemed to be a reference to Article 8 of this 
Protocol. Furthermore, for the purposes of Article 12(6)(b) of the said Agreement, 
Contracting Organizations shall, subject to a unanimous decision to the contrary by the 
Assembly, be considered to belong to contribution class I (one) under the Paris Convention 
for the Protection of Industrial Property. 

Article 13 
Amendment of Certain Articles of the Protocol 

(1) Proposals for the amendment of Articles 10, 11, 12, and the present Article, may 
be initiated by any Contracting Party, or by the Director General. Such proposals shall be 
communicated by the Director General to the Contracting Parties at least six months in 
advance of their consideration by the Assembly. 

(2) Amendments to the Articles referred to in paragraph (1) shall be adopted by the 
Assembly. Adoption shall require three–fourths of the votes cast, provided that any 
amendment to Article 10, and to the present paragraph, shall require four–fifths of the votes 
cast. 
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(3) Any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter into force 

one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their 
respective constitutional processes, have been received by the Director General from three–
fourths of those States and intergovernmental organizations which, at the time the 
amendment was adopted, were members of the Assembly and had the right to vote on the 
amendment. Any amendment to the said Articles thus accepted shall bind all the States and 
intergovernmental organizations which are Contracting Parties at the time the amendment 
enters into force, or which become Contracting Parties at a subsequent date. 

Article 14 
Becoming Party to the Protocol; 

Entry into Force 

(1) (a) Any State that is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property may become party to this Protocol. 

(b) Furthermore, any intergovernmental organization may also become party to this 
Protocol where the following conditions are fulfilled: 

(i) at least one of the member States of that organization is a party to the Paris 
Convention for the Protection of Industrial Property; 

(ii) that organization has a regional Office for the purposes of registering marks with 
effect in the territory of the organization, provided that such Office is not the subject 
of a notification under Article 9quater. 

(2) Any State or organization referred to in paragraph (1) may sign this Protocol. Any 
such State or organization may, if it has signed this Protocol, deposit an instrument of 
ratification, acceptance or approval of this Protocol or, if it has not signed this Protocol, 
deposit an instrument of accession to this Protocol. 

(3) The instruments referred to in paragraph (2) shall be deposited with the Director 
General. 
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(4) (a) This Protocol shall enter into force three months after four instruments of 

ratification, acceptance, approval or accession have been deposited, provided that at least 
one of those instruments has been deposited by a country party to the Madrid (Stockholm) 
Agreement and at least one other of those instruments has been deposited by a State not 
party to the Madrid (Stockholm) Agreement or by any of the organizations referred to in 
paragraph (1)(b). 

(b) With respect to any other State or organization referred to in paragraph (1), this 
Protocol shall enter into force three months after the date on which its ratification, 
acceptance, approval or accession has been notified by the Director General. 

(5) Any State or organization referred to in paragraph (1) may, when depositing its 
instrument of ratification, acceptance or approval of, or accession to, this Protocol, declare 
that the protection resulting from any international registration effected under this Protocol 
before the date of entry into force of this Protocol with respect to it cannot be extended to it. 

Article 15 
Denunciation 

(1) This Protocol shall remain in force without limitation as to time. 

(2) Any Contracting Party may denounce this Protocol by notification addressed to 
the Director General. 

(3) Denunciation shall take effect one year after the day on which the Director 
General has received the notification. 

(4) The right of denunciation provided for by this Article shall not be exercised by any 
Contracting Party before the expiry of five years from the date upon which this Protocol 
entered into force with respect to that Contracting Party. 

(5) (a) Where a mark is the subject of an international registration having effect in the 
denouncing State or intergovernmental organization at the date on which the denunciation 
becomes effective, the holder of such registration may file an application for the registration 
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of the same mark with the Office of the denouncing State or intergovernmental organization, 
which shall be treated as if it had been filed on the date of the international registration 
according to Article 3(4) or on the date of recordal of the territorial extension according to 
Article 3ter(2) and, if the international registration enjoyed priority, enjoy the same priority, 
provided that 

(i) such application is filed within two years from the date on which the denunciation 
became effective, 

(ii) the goods and services listed in the application are in fact covered by the list of 
goods and services contained in the international registration in respect of the 
denouncing State or intergovernmental organization, and 

(iii) such application complies with all the requirements of the applicable law, 
including the requirements concerning fees. 

(b) The provisions of subparagraph (a) shall also apply in respect of any mark that is 
the subject of an international registration having effect in Contracting Parties other than the 
denouncing State or intergovernmental organization at the date on which denunciation 
becomes effective and whose holder, because of the denunciation, is no longer entitled to 
file international applications under Article 2(1). 

Article 16 
Signature; Languages; Depository Functions 

(1) (a) This Protocol shall be signed in a single copy in the English, French and 
Spanish languages, and shall be deposited with the Director General when it ceases to be 
open for signature at Madrid. The texts in the three languages shall be equally authentic. 

(b) Official texts of this Protocol shall be established by the Director General, after 
consultation with the interested governments and organizations, in the Arabic, Chinese, 
German, Italian, Japanese, Portuguese and Russian languages, and in such other 
languages as the Assembly may designate. 
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(2) This Protocol shall remain open for signature at Madrid until December 31, 1989. 

(3) The Director General shall transmit two copies, certified by the Government of 
Spain, of the signed texts of this Protocol to all States and intergovernmental organizations 
that may become party to this Protocol. 

(4) The Director General shall register this Protocol with the Secretariat of the United 
Nations. 

(5) The Director General shall notify all States and international organizations that 
may become or are party to this Protocol of signatures, deposits of instruments of ratification, 
acceptance, approval or accession, the entry into force of this Protocol and any amendment 
thereto, any notification of denunciation and any declaration provided for in this Protocol. 
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COMMON REGULATIONS UNDER THE MADRID AGREEMENT CONCERNING 
THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS AND 

THE PROTOCOL RELATING TO THAT AGREEMENT 

(as in force on April 1, 2004) 

LIST OF RULES 

Chapter 1:  General Provisions 
Rule 1: Abbreviated Expressions 
Rule 2: Communication with the International Bureau 
Rule 3: Representation Before the International Bureau 
Rule 4: Calculation of Time Limits 
Rule 5: Irregularities in Postal and Delivery Services 
Rule 6: Languages 
Rule 7: Notification of Certain Special Requirements 
Chapter 2: International Applications 
Rule 8: Several Applicants 
Rule 9: Requirements Concerning the International Application 
Rule 10: Fees Concerning the International Application 
Rule 11: Irregularities Other Than Those Concerning the Classification of Goods and 

Services or Their Indication 
Rule 12: Irregularities With Respect to the Classification of Goods and Services 
Rule 13: Irregularities With Respect to the Indication of Goods and Services 
Chapter 3: International Registrations 
Rule 14: Registration of the Mark in the International Register 
Rule 15: Date of the International Registration 
Chapter 4: Facts in Contracting Parties Affecting International Registrations 
Rule 16: Time Limit for Notifying Provisional Refusal Based on an Opposition 
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Rule 17: Provisional Refusal and Statement of Grant of Protection 
Rule 18: Irregular Notifications of Provisional Refusal 
Rule 19: Invalidations in Designated Contracting Parties 
Rule 20: Restriction of the Holder’s Right of Disposal 
Rule 20bis: Licenses 
Rule 21: Replacement of a National or Regional Registration by an International 

Registration 
Rule 21bis Other Facts Concerning Seniority Claim 
Rule 22: Ceasing of Effect of the Basic Application, of the Registration Resulting 

Therefrom, or of the Basic Registration 
Rule 23: Division or Merger of the Basic Applications, of the Registrations Resulting 

Therefrom, or of the Basic Registrations 
Chapter 5: Subsequent Designations; Changes 
Rule 24: Designation Subsequent to the International Registration 
Rule 25: Request for Recording of a Change; Request for Recording of a Cancellation 
Rule 26: Irregularities in Requests for Recording of a Change and for Recording of a 

Cancellation 
Rule 27: Recording and Notification of a Change or of a Cancellation; Merger of 

International Registrations; Declaration That a Change in Ownership or a 
Limitation Has No Effect 

Rule 28: Corrections in the International Register 
Chapter 6: Renewals 
Rule 29:  Unofficial Notice of Expiry 
Rule 30: Details Concerning Renewal 
Rule 31: Recording of the Renewal; Notification and Certificate 
Chapter 7: Gazette and Data Base 
Rule 32: Gazette 
Rule 33: Electronic Data Base 
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Chapter 8: Fees 
Rule 34: Amounts and Payment of Fees 
Rule 35: Currency of Payments 
Rule 36: Exemption From Fees 
Rule 37: Distribution of Supplementary Fees and Complementary Fees 
Rule 38: Crediting of Individual Fees to the Accounts of the Contracting Parties 

Concerned 
Chapter 9: Miscellaneous 
Rule 39: Continuation of Effects of International Registrations in Certain Successor 

States 
Rule 40: Entry into Force; Transitional Provisions 
Rule 41: Administrative Instructions 

Chapter 1 
General Provisions 

Rule 1 
Abbreviated Expressions 

For the purposes of these Regulations, 

(i) “Agreement” means the Madrid Agreement Concerning the International Registration of 
Marks of April 14, 1891, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and amended on 
September 28, 1979; 

(ii) “Protocol” means the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the 
International Registration of Marks, adopted at Madrid on June 27, 1989; 

(iii) “Contracting Party” means any country party to the Agreement or any State or 
intergovernmental organization party to the Protocol; 

(iv) “Contracting State” means a Contracting Party that is a State;  
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(v) “Contracting Organization” means a Contracting Party that is an intergovernmental 
organization; 

(vi) “international registration” means the registration of a mark effected under the 
Agreement or the Protocol or both, as the case may be; 

(vii) “international application” means an application for international registration filed under 
the Agreement or the Protocol or both, as the case may be; 

(viii) “international application governed exclusively by the Agreement” means an 
international application whose Office of origin is the Office 

• of a State bound by the Agreement but not by the Protocol, or  
• of a State bound by both the Agreement and the Protocol where all the States 

designated in the international application are bound by the Agreement 
(whether or not those States are also bound by the Protocol); 

(ix) “international application governed exclusively by the Protocol” means an international 
application whose Office of origin is the Office 

• of a State bound by the Protocol but not by the Agreement, or  
• of a Contracting Organization, or  
• of a State bound by both the Agreement and the Protocol where the 

international application does not contain the designation of any State bound 
by the Agreement;  

(x) “international application governed by both the Agreement and the Protocol” means an 
international application whose Office of origin is the Office of a State bound by both the 
Agreement and the Protocol and which is based on a registration and contains the 
designations 

• of at least one State bound by the Agreement (whether or not that State is 
also bound by the Protocol), and  
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• of at least one State bound by the Protocol but not by the Agreement or of at 
least one Contracting Organization;  

(xi) “applicant” means the natural person or legal entity in whose name the international 
application is filed; 

(xii) “legal entity” means a corporation, association or other group or organization which, 
under the law applicable to it, is capable of acquiring rights, assuming obligations and suing 
or being sued in a court of law; 

(xiii) “basic application” means the application for the registration of a mark that has been 
filed with the Office of a Contracting Party and that constitutes the basis for the international 
application for the registration of that mark; 

(xiv) “basic registration” means the registration of a mark that has been effected by the 
Office of a Contracting Party and that constitutes the basis for the international application 
for the registration of that mark; 

(xv) “designation” means the request for extension of protection (“territorial extension”) under 
Article 3ter(1) or (2) of the Agreement or under Article 3ter(1) or (2) of the Protocol, as the 
case may be; it also means such extension as recorded in the International Register; 

(xvi) “designated Contracting Party” means a Contracting Party for which the extension of 
protection (“territorial extension”) has been requested under Article 3ter(1) or (2) of the 
Agreement or under Article 3ter(1) or (2) of the Protocol, as the case may be, or in respect of 
which such extension has been recorded in the International Register; 

(xvii) “Contracting Party designated under the Agreement” means a designated Contracting 
Party for which the extension of protection (“territorial extension”) requested under 
Article 3ter(1) or (2) of the Agreement has been recorded in the International Register; 

(xviibis) “Contracting Party whose designation is governed by the Agreement” means a 
Contracting Party designated under the Agreement or, where a change of ownership has 
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been recorded and the Contracting Party of the holder is bound by the Agreement, a 
designated Contracting Party which is bound by the Agreement; 

(xviii) “Contracting Party designated under the Protocol” means a designated Contracting 
Party for which the extension of protection (“territorial extension”) requested under 
Article 3ter(1) or (2) of the Protocol has been recorded in the International Register; 

(xix) “notification of provisional refusal” means a declaration by the Office of a designated 
Contracting Party, in accordance with Article 5(1) of the Agreement or Article 5(1) of the 
Protocol; 

(xixbis) “invalidation” means a decision by the competent authority (whether administrative 
or judicial) of a designated Contracting Party revoking or cancelling the effects, in the 
territory of that Contracting Party, of an international registration with regard to all or some of 
the goods or services covered by the designation of the said Contracting Party; 

(xx) “Gazette” means the periodical gazette referred to in Rule 32; 

(xxi) “holder” means the natural person or legal entity in whose name the international 
registration is recorded in the International Register; 

(xxii) “International Classification of Figurative Elements” means the Classification 
established by the Vienna Agreement Establishing an International Classification of the 
Figurative Elements of Marks of June 12, 1973; 

(xxiii) “International Classification of Goods and Services” means the Classification 
established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and 
Services for the Purposes of the Registration of Marks of June 15, 1957, as revised at 
Stockholm on July 14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977; 

(xxiv) “International Register” means the official collection of data concerning international 
registrations maintained by the International Bureau, which data the Agreement, the Protocol 
or the Regulations require or permit to be recorded, irrespective of the medium in which 
such data are stored; 
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(xxv) “Office” means the Office of a Contracting Party in charge of the registration of marks, 
or the common Office referred to in Article 9quater of the Agreement or Article 9quater of the 
Protocol, or both, as the case may be; 

(xxvi) “Office of origin” means the Office of the country of origin defined in Article 1(3) of the 
Agreement or the Office of origin defined in Article 2(2) of the Protocol, or both, as the case 
may be; 

(xxvibis) “Contracting Party of the holder” means 

• the Contracting Party whose Office is the Office of origin, or  
• where a change of ownership has been recorded, the Contracting Party, or 

one of the Contracting Parties, in respect of which the holder fulfills the 
conditions, under Articles 1(2) and 2 of the Agreement or under Article 2 of 
the Protocol, to be the holder of an international registration;  

(xxvii) “official form” means a form established by the International Bureau or any form 
having the same contents and format; 

(xxviii) “prescribed fee” means the applicable fee set out in the Schedule of Fees; 

(xxix) “Director General” means the Director General of the World Intellectual Property 
Organization; 

(xxx) “International Bureau” means the International Bureau of the World Intellectual Property 
Organization. 

(xxxi) “Administrative Instructions” means the Administrative Instructions referred to in 
Rule 41. 
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Rule 2 
Communication with the International Bureau 

Communications addressed to the International Bureau shall be effected as specified in the 
Administrative Instructions. 

Rule 3 
Representation Before the International Bureau 

 

(1) [Representative; Address of Representative; Number of Representatives] (a)  The 
applicant or the holder may have a representative before the International Bureau.  

(b) The address of the representative shall be, 

(i) in respect of an international application governed exclusively by the Agreement, in the 
territory of a Contracting Party bound by the Agreement; 

(ii) in respect of an international application governed exclusively by the Protocol, in the 
territory of a Contracting Party bound by the Protocol; 

(iii) in respect of an international application governed by both the Agreement and the 
Protocol, in the territory of a Contracting Party; 

(iv) in respect of an international registration, in the territory of a Contracting Party. 

(c) The applicant or the holder may have one representative only. Where the appointment 
indicates several representatives, only the one indicated first shall be considered to be a 
representative and be recorded as such. 

(d) Where a partnership or firm composed of attorneys or patent or trademark agents has 
been indicated as representative to the International Bureau, it shall be regarded as one 
representative. 
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(2) [Appointment of the Representative] (a)  The appointment of a representative may be 
made in the international application, or in a subsequent designation or a request under 
Rule 25. 

(b) The appointment of a representative may also be made in a separate communication 
which may relate to one or more specified international applications or international 
registrations of the same applicant or holder. The said communication shall be presented to 
the International Bureau 

(i) by the applicant, the holder or the appointed representative, or 

(ii) by the Office of the Contracting Party of the holder. 

The communication shall be signed by the applicant or the holder, or by the Office through 
which it was presented. 

(3) [Irregular Appointment]  (a)  Where the address of the purported representative is not in 
the territory relevant under paragraph (1)(b), the International Bureau shall treat the 
appointment as if it had not been made and shall inform accordingly the applicant or holder, 
the purported representative and, if the sender or transmitter is an Office, that Office. 

(b) Where the International Bureau considers that the appointment of a representative under 
paragraph (2) is irregular, it shall notify accordingly the applicant or holder, the purported 
representative and, if the sender or transmitter is an Office, that Office. 

(c) As long as the relevant requirements under paragraphs (1)(b) and (2) are not complied 
with, the International Bureau shall send all relevant communications to the applicant or 
holder himself. 

(4) [Recording and Notification of Appointment of a Representative; Effective Date of 
Appointment] (a)  Where the International Bureau finds that the appointment of a 
representative complies with the applicable requirements, it shall record the fact that the 
applicant or holder has a representative, as well as the name and address of the 
representative, in the International Register. In such a case, the effective date of the 
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appointment shall be the date on which the International Bureau received the international 
application, subsequent designation, request or separate communication in which the 
representative is appointed. 

(b) The International Bureau shall notify the recording referred to in subparagraph (a) to both 
the applicant or holder and the representative. Where the appointment was made in a 
separate communication presented through an Office, the International Bureau shall also 
notify the recording to that Office. 

(5) [Effect of Appointment of a Representative] (a)  Except where these Regulations 
expressly provide otherwise, the signature of a representative recorded under 
paragraph (4)(a) shall replace the signature of the applicant or holder. 

(b) Except where these Regulations expressly require that an invitation, notification or other 
communication be addressed to both the applicant or holder and the representative, the 
International Bureau shall address to the representative recorded under paragraph (4)(a) 
any invitation, notification or other communication which, in the absence of a representative, 
would have to be sent to the applicant or holder; any invitation, notification or other 
communication so addressed to the said representative shall have the same effect as if it 
had been addressed to the applicant or holder. 

(c) Any communication addressed to the International Bureau by the representative 
recorded under paragraph (4)(a) shall have the same effect as if it had been addressed to 
the said Bureau by the applicant or holder. 

(6) [Cancellation of Recording; Effective Date of Cancellation] (a)  Any recording under 
paragraph (4)(a) shall be cancelled where cancellation is requested in a communication 
signed by the applicant, holder or representative. The recording shall be cancelled ex officio 
by the International Bureau where a new representative is appointed or, in case a change in 
ownership has been recorded, where no representative is appointed by the new holder of 
the international registration.  
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(b) Subject to subparagraph (c), the cancellation shall be effective from the date on which 
the International Bureau receives the corresponding communication. 

(c) Where the cancellation is requested by the representative, it shall be effective from the 
earlier of the following: 

(i) the date on which the International Bureau receives a communication appointing a 
new representative; 

(ii) the date of the expiry of a period of two months counted from the receipt of the request of 
the representative that the recording be cancelled. 

Until the effective date of the cancellation, all communications referred to in paragraph (5)(b) 
shall be addressed by the International Bureau to both the applicant or holder and the 
representative. 

(d) The International Bureau shall, upon receipt of a request for cancellation made by the 
representative, notify accordingly the applicant or holder, and add to the notification copies 
of all communications sent to the representative, or received by the International Bureau 
from the representative, during the six months preceding the date of the notification. 

(e) The International Bureau shall, once the effective date of the cancellation is known, notify 
the cancellation and its effective date to the representative whose recording has been 
cancelled, to the applicant or holder and, where the appointment of the representative had 
been presented through an Office, to that Office. 

Rule 4 
Calculation of Time Limits 

(1) [Periods Expressed in Years] Any period expressed in years shall expire, in the relevant 
subsequent year, in the month having the same name and on the day having the same 
number as the month and the day of the event from which the period starts to run, except 
that, where the event occurred on February 29 and in the relevant subsequent year February 
ends on the 28th, the period shall expire on February 28. 
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(2) [Periods Expressed in Months] Any period expressed in months shall expire, in the 
relevant subsequent month, on the day which has the same number as the day of the event 
from which the period starts to run, except that, where the relevant subsequent month has no 
day with the same number, the period shall expire on the last day of that month. 

(3) [Periods Expressed in Days] The calculation of any period expressed in days shall start 
with the day following the day on which the relevant event occurred and shall expire 
accordingly. 

(4) [Expiry on a Day on Which the International Bureau or an Office Is Not Open to the 
Public] If a period expires on a day on which the International Bureau or the Office 
concerned is not open to the public, the period shall, notwithstanding paragraphs (1) to (3), 
expire on the first subsequent day on which the International Bureau or the Office concerned 
is open to the public.  

(5) [Indication of the Date of Expiry] The International Bureau shall, in all cases in which it 
communicates a time limit, indicate the date of the expiry, according to paragraphs (1) 
to (3), of the said time limit. 

Rule 5 
Irregularities in Postal and Delivery Services 

(1) [Communications Sent Through a Postal Service] Failure by an interested party to meet a 
time limit for a communication addressed to the International Bureau and mailed through a 
postal service shall be excused if the interested party submits evidence showing, to the 
satisfaction of the International Bureau, 

(i) that the communication was mailed at least five days prior to the expiry of the time limit, 
or, where the postal service was, on any of the ten days preceding the day of expiry of the 
time limit, interrupted on account of war, revolution, civil disorder, strike, natural calamity, or 
other like reason, that the communication was mailed not later than five days after postal 
service was resumed, 
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(ii) that the mailing of the communication was registered, or details of the mailing were 
recorded, by the postal service at the time of mailing, and 

(iii) in cases where all classes of mail do not normally reach the International Bureau within 
two days of mailing, that the communication was mailed by a class of mail which normally 
reaches the International Bureau within two days of mailing or by airmail. 

(2) [Communications Sent Through a Delivery Service] Failure by an interested party to meet 
a time limit for a communication addressed to the International Bureau and sent through a 
delivery service shall be excused if the interested party submits evidence showing, to the 
satisfaction of the International Bureau, 

(i) that the communication was sent at least five days prior to the expiry of the time limit, or, 
where the delivery service was, on any of the ten days preceding the day of expiry of the 
time limit, interrupted on account of war, revolution, civil disorder, strike, natural calamity, or 
other like reason, that the communication was sent not later than five days after the delivery 
service was resumed, and 

(ii) that details of the sending of the communication were recorded by the delivery service at 
the time of sending. 

(3) [Limitation on Excuse] Failure to meet a time limit shall be excused under this Rule only if 
the evidence referred to in paragraph (1) or (2) and the communication or a duplicate 
thereof are received by the International Bureau not later than six months after the expiry of 
the time limit. 

(4) [International Application and Subsequent Designation] Where the International Bureau 
receives an international application or a subsequent designation beyond the two-month 
period referred to in Article 3(4) of the Agreement, in Article 3(4) of the Protocol and in 
Rule 24(6)(b), and the Office concerned indicates that the late receipt resulted from 
circumstances referred to in paragraph (1) or (2), paragraph (1) or (2) and paragraph (3) 
shall apply. 
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Rule 6 
Languages 

(1) [International Application] (a)  An international application governed exclusively by the 
Agreement shall be in French. 

(b) An international application governed exclusively by the Protocol or governed by both the 
Agreement and the Protocol shall be in English, French or Spanish according to what is 
prescribed by the Office of origin, it being understood that the Office of origin may allow 
applicants to choose between English, French and Spanish. 

(2) [Communications Other Than the International Application] (a)  Any communication 
concerning an international application governed exclusively by the Agreement or the 
international registration resulting therefrom shall, subject to Rule 17(2)(v) and (3), be in 
French, except that, where the international registration resulting from an international 
application governed exclusively by the Agreement is or has been the subject of a 
subsequent designation under the Protocol, the provisions of subparagraph (b) shall apply. 

(b) Any communication concerning an international application governed exclusively by the 
Protocol or governed by both the Agreement and the Protocol, or the international 
registration resulting therefrom, shall, subject to Rule 17(2)(v) and (3), be  

(i) in English, French or Spanish where such communication is addressed to the International 
Bureau by the applicant or holder, or by an Office;  

(ii) in the language applicable under Rule 7(2) where the communication consists of the 
declaration of intention to use the mark annexed to the international application under 
Rule 9(5)(f) or to the subsequent designation under Rule 24(3)(b)(i);  

(iii) in the language of the international application where the communication is a notification 
addressed by the International Bureau to an Office, unless that Office has notified the 
International Bureau that any such notifications are to be in English, in French or in Spanish; 
where the notification addressed by the International Bureau concerns the recording in the 
International Register of an international registration, the notification shall indicate the 
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language in which the relevant international application was received by the International 
Bureau; 

(iv) in the language of the international application where the communication is a notification 
addressed by the International Bureau to the applicant or holder, unless that applicant or 
holder has expressed the wish that all such notifications are to be in English, or in French or 
in Spanish. 

(3) [Recording and Publication]  (a)  Where the international application is governed 
exclusively by the Agreement, the recording in the International Register and the publication 
in the Gazette of the international registration resulting therefrom and of any data to be both 
recorded and published under these Regulations in respect of that international registration 
shall be in French. 

(b) Where the international application is governed exclusively by the Protocol or is governed 
by both the Agreement and the Protocol, the recording in the International Register and the 
publication in the Gazette of the international registration resulting therefrom and of any data 
to be both recorded and published under these Regulations in respect of that international 
registration shall be in English, French and Spanish. The recording and publication of the 
international registration shall indicate the language in which the international application 
was received by the International Bureau. 

(c) Where a first subsequent designation is made under the Protocol in respect of an 
international registration that has been published only in French, or only in English and 
French, the International Bureau shall, together with the publication in the Gazette of that 
subsequent designation, either publish the international registration in English and Spanish 
and republish the international registration in French, or publish the international registration 
in Spanish and republish it in English and French, as the case may be. That subsequent 
designation shall be recorded in the International Register in English, French and Spanish. 
Thereafter, the recording in the International Register and the publication in the Gazette of 
any data to be both recorded and published under these Regulations in respect of the 
international registration concerned shall be in English, French and Spanish. 
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(4) [Translation]  (a)  The translations needed for the notifications under paragraph (2)(b)(iii) 
and (iv), and recordings and publications under paragraph (3)(b) and (c), shall be made by 
the International Bureau. The applicant or the holder, as the case may be, may annex to the 
international application, or to a request for the recording of a subsequent designation or of 
a change, a proposed translation of any text matter contained in the international application 
or the request. If the proposed translation is not considered by the International Bureau to be 
correct, it shall be corrected by the International Bureau after having invited the applicant or 
the holder to make, within one month from the invitation, observations on the proposed 
corrections. 

(b) Notwithstanding subparagraph (a), the International Bureau shall not translate the mark. 
Where, in accordance with Rule 9(4)(b)(iii) or Rule 24(3)(c), the applicant or the holder gives 
a translation or translations of the mark, the International Bureau shall not check the 
correctness of any such translations. 

Rule 7 
Notification of Certain Special Requirements 

(1) [Deleted] 

(2) [Intention to Use the Mark]  Where a Contracting Party requires, as a Contracting Party 
designated under the Protocol, a declaration of intention to use the mark, it shall notify that 
requirement to the Director General. Where that Contracting Party requires the declaration to 
be signed by the applicant himself and to be made on a separate official form annexed to 
the international application, the notification shall contain a statement to that effect and shall 
specify the exact wording of the required declaration. Where the Contracting Party further 
requires the declaration to be in English, French or Spanish, the notification shall specify the 
required language. 

(3) [Notification] (a)  Any notification referred to in paragraph (2) may be made at the time of 
the deposit by the Contracting Party of its instrument of ratification, acceptance or approval 
of, or accession to, the Protocol, and the effective date of the notification shall be the same 
as the date of entry into force of the Protocol with respect to the Contracting Party having 
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made the notification. The notification may also be made later, in which case the notification 
shall have effect three months after its receipt by the Director General, or at any later date 
indicated in the notification, in respect of any international registration whose date is the 
same as or is later than the effective date of the notification. 

(b) Any notification made under paragraph (1), as in force before October 4, 20011, or 
paragraph (2) may be withdrawn at any time. The notice of withdrawal shall be addressed to 
the Director General. The withdrawal shall have effect upon receipt of the notice of 
withdrawal by the Director General or at any later date indicated in the notice. 

Chapter 2 
International Applications 

Rule 8 
Several Applicants 

(1) [Two or More Applicants Applying Exclusively Under the Agreement or Applying Under 
Both the Agreement and the Protocol] Two or more applicants may jointly file an international 
application governed exclusively by the Agreement or governed by both the Agreement and 
the Protocol if the basic registration is jointly owned by them and if the country of origin, as 
defined in Article 1(3) of the Agreement, is the same for each of them. 

(2) [Two or More Applicants Applying Exclusively Under the Protocol] Two or more 
applicants may jointly file an international application governed exclusively by the Protocol if 
the basic application was jointly filed by them or the basic registration is jointly owned by 
them, and if each of them qualifies, in relation to the Contracting Party whose Office is the 
Office of origin, for filing an international application under Article 2(1) of the Protocol. 

Rule 9 
Requirements Concerning the International Application 

(1) [Presentation] The international application shall be presented to the International Bureau 
by the Office of origin. 
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(2) [Form and Signature] (a)  The international application shall be presented on the official 
form in one copy. 

(b) The international application shall be signed by the Office of origin and, where the Office 
of origin so requires, also by the applicant. Where the Office of origin does not require the 
applicant to sign the international application but allows that the applicant also sign it, the 
applicant may do so. 

(3) [Fees] The prescribed fees applicable to the international application shall be paid as 
provided for in Rules 10, 34 and 35. 

(4) [Contents of the International Application]  (a)  The international application shall contain 
or indicate 

(i) the name of the applicant, given in accordance with the Administrative Instructions, 

(ii) the address of the applicant, given in accordance with the Administrative Instructions, 

(iii) the name and address of the representative, if any, given in accordance with the 
Administrative Instructions, 

(iv) where the applicant wishes, under the Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property, to take advantage of the priority of an earlier filing, a declaration claiming the 
priority of that earlier filing, together with an indication of the name of the Office where such 
filing was made and of the date and, where available, the number of that filing, and, where 
the earlier filing relates to less than all the goods and services listed in the international 
application, the indication of those goods and services to which the earlier filing relates, 

(v) a reproduction of the mark that shall fit in the box provided on the official form; that 
reproduction shall be clear and shall, depending on whether the reproduction in the basic 
application or the basic registration is in black and white or in color, be in black and white or 
in color, 
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(vi) where the applicant wishes that the mark be considered as a mark in standard 
characters, a declaration to that effect, 

(vii) where color is claimed as a distinctive feature of the mark in the basic application or 
basic registration, or where the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the 
mark and the mark contained in the basic application or basic registration is in color, an 
indication that color is claimed and an indication by words of the color or combination of 
colors claimed and, where the reproduction furnished under item (v) is in black and white, 
one reproduction of the mark in color,  

(viibis) where the mark that is the subject of the basic application or the basic registration 
consists of a color or a combination of colors as such, an indication to that effect, 

(viii) where the basic application or the basic registration relates to a three-dimensional 
mark, the indication “three-dimensional mark,” 

(ix) where the basic application or the basic registration relates to a sound mark, the 
indication “sound mark,” 

(x) where the basic application or the basic registration relates to a collective mark or a 
certification mark or a guarantee mark, an indication to that effect, 

(xi) where the basic application or the basic registration contains a description of the mark 
by words and the applicant wishes to include the description or the Office of origin requires 
the inclusion of the description, that same description; where the said description is in a 
language other than the language of the international application, it shall be given in the 
language of the international application, 

(xii) where the mark consists of or contains matter in characters other than Latin characters 
or numbers expressed in numerals other than Arabic or Roman numerals, a transliteration of 
that matter in Latin characters and Arabic numerals; the transliteration into Latin characters 
shall follow the phonetics of the language of the international application, 
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(xiii) the names of the goods and services for which the international registration of the mark 
is sought, grouped in the appropriate classes of the International Classification of Goods and 
Services, each group preceded by the number of the class and presented in the order of the 
classes of that Classification; the goods and services shall be indicated in precise terms, 
preferably using the words appearing in the Alphabetical List of the said Classification; the 
international application may contain limitations of the list of goods and services in respect of 
one or more designated Contracting Parties; the limitation in respect of each Contracting 
Party may be different, 

(xiv) the amount of the fees being paid and the method of payment, or instructions to debit 
the required amount of fees to an account opened with the International Bureau, and the 
identification of the party effecting the payment or giving the instructions, and 

(xv) the designated Contracting Parties. 

(b) The international application may also contain, 

(i) where the applicant is a natural person, an indication of the State of which the applicant is 
a national; 

(ii) where the applicant is a legal entity, indications concerning the legal nature of that legal 
entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law 
of which the said legal entity has been organized; 

(iii) where the mark consists of or contains a word or words that can be translated, a 
translation of that word or those words into French if the international application is governed 
exclusively by the Agreement, or into English, French and/or Spanish if the international 
application is governed exclusively by the Protocol or is governed by both the Agreement 
and the Protocol; 

(iv) where the applicant claims color as a distinctive feature of the mark, an indication by 
words, in respect of each color, of the principal parts of the mark which are in that color; 
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(v) where the applicant wishes to disclaim protection for any element of the mark, an 
indication of that fact and of the element or elements for which protection is disclaimed. 

(5) [Additional Contents of an International Application]  (a)  An international application 
governed exclusively by the Agreement or by both the Agreement and the Protocol shall 
contain the number and date of the basic registration and shall indicate one of the following: 

(i) that the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in the 
territory of the Contracting State whose Office is the Office of origin, or 

(ii) where the applicant has no such establishment in any Contracting State of the 
Agreement, that he has a domicile in the territory of the State whose Office is the Office of 
origin, or 

(iii) where the applicant has no such establishment or domicile in the territory of any 
Contracting State of the Agreement, that he is a national of the State whose Office is the 
Office of origin. 

(b) An international application governed exclusively by the Protocol shall contain the 
number and date of the basic application or basic registration and shall indicate one or more 
of the following: 

(i) where the Contracting Party whose Office is the Office of origin is a State, that the 
applicant is a national of that State; 

(ii) where the Contracting Party whose Office is the Office of origin is an organization, the 
name of the Member State of that organization of which the applicant is a national; 

(iii) that the applicant has a domicile in the territory of the Contracting Party whose Office is 
the Office of origin; 

(iv) that the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in the 
territory of the Contracting Party whose Office is the Office of origin. 
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(c) Where the address of the applicant given in accordance with paragraph (4)(a)(ii) is not in 
the territory of the Contracting Party whose Office is the Office of origin and it has been 
indicated under subparagraph (a)(i) or (ii) or subparagraph (b)(iii) or (iv) that the applicant 
has a domicile or an establishment in the territory of that Contracting Party, that domicile or 
the address of that establishment shall be given in the international application. 

(d) The international application shall contain a declaration by the Office of origin certifying 

(i) the date on which the Office of origin received or, as provided for in Rule 11(1), is deemed 
to have received the request by the applicant to present the international application to the 
International Bureau,  

(ii) that the applicant named in the international application is the same as the applicant 
named in the basic application or the holder named in the basic registration, as the case 
may be, 

(iii) that any indication referred to in paragraph (4)(a)(viibis) to (xi) and appearing in the 
international application appears also in the basic application or the basic registration, as 
the case may be, 

(iv) that the mark that is the subject matter of the international application is the same as in 
the basic application or the basic registration, as the case may be,  

(v) that, if color is claimed as a distinctive feature of the mark in the basic application or the 
basic registration, the same claim is included in the international application or that, if color 
is claimed as a distinctive feature of the mark in the international application without having 
being claimed in the basic application or basic registration, the mark in the basic application 
or basic registration is in fact in the color or combination of colors claimed, and 

(vi) that the goods and services indicated in the international application are covered by the 
list of goods and services appearing in the basic application or basic registration, as the 
case may be. 



 202

(e) Where the international application is based on two or more basic applications or basic 
registrations, the declaration referred to in subparagraph (d) shall be deemed to apply to all 
those basic applications or basic registrations. 

(f) Where the international application contains the designation of a Contracting Party that 
has made a notification under Rule 7(2), the international application shall also contain a 
declaration of intention to use the mark in the territory of that Contracting Party; the 
declaration shall be considered part of the designation of the Contracting Party requiring it 
and shall, as required by that Contracting Party, 

(i) be signed by the applicant himself and be made on a separate official form annexed to 
the international application, or 

(ii) be included in the international application. 

(g) Where an international application contains the designation of a Contracting 
Organization, it may also contain the following indications: 

(i) where the applicant wishes to claim, under the law of that Contracting Organization, the 
seniority of one or more earlier marks registered in, or for, a Member State of that 
Organization, a declaration to that effect, stating the Member State or Member States in or 
for which the earlier mark is registered, the date from which the relevant registration was 
effective, the number of the relevant registration and the goods and services for which the 
earlier mark is registered. Such indications shall be on an official form to be annexed to the 
international application; 

(ii) where, under the law of that Contracting Organization, the applicant is required to 
indicate a second working language before the Office of that Contracting Organization, in 
addition to the language of the international application, an indication of that second 
language. 
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Rule 10 
Fees Concerning the International Application 

(1) [International Applications Governed Exclusively by the Agreement] An international 
application governed exclusively by the Agreement shall be subject to the payment of the 
basic fee, the complementary fee and, where applicable, the supplementary fee, specified in 
item 1 of the Schedule of Fees. Those fees shall be paid in two instalments of ten years 
each. For the payment of the second instalment, Rule 30 shall apply. 

(2) [International Applications Governed Exclusively by the Protocol] An international 
application governed exclusively by the Protocol shall be subject to the payment of the basic 
fee, the complementary fee and/or the individual fee and, where applicable, the 
supplementary fee, specified or referred to in item 2 of the Schedule of Fees. Those fees 
shall be paid for ten years. 

(3) [International Applications Governed by Both the Agreement and the Protocol] An 
international application governed by both the Agreement and the Protocol shall be subject 
to the payment of the basic fee, the complementary fee and, where applicable, the individual 
fee and the supplementary fee, specified or referred to in item 3 of the Schedule of Fees. As 
far as the Contracting Parties designated under the Agreement are concerned, 
paragraph (1) shall apply. As far as the Contracting Parties designated under the Protocol 
are concerned, paragraph (2) shall apply. 

Rule 11 
Irregularities Other Than Those Concerning 
the Classification of Goods and Services 

or Their Indication 

(1) [Premature Request to the Office of Origin] (a)  Where the Office of origin received a 
request to present to the International Bureau an international application governed 
exclusively by the Agreement before the mark which is referred to in that request is 
registered in the register of the said Office, the said request shall be deemed to have been 
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received by the Office of origin, for the purposes of Article 3(4) of the Agreement, on the 
date of the registration of the mark in the register of the said Office. 

(b) Subject to subparagraph (c), where the Office of origin receives a request to present to 
the International Bureau an international application governed by both the Agreement and 
the Protocol before the mark which is referred to in that request is registered in the register of 
the said Office, the international application shall be treated as an international application 
governed exclusively by the Protocol, and the Office of origin shall delete the designation of 
any Contracting Party bound by the Agreement. 

(c) Where the request referred to in subparagraph (b) is accompanied by an express 
request that the international application be treated as an international application governed 
by both the Agreement and the Protocol once the mark is registered in the register of the 
Office of origin, the said Office shall not delete the designation of any Contracting Party 
bound by the Agreement and the request to present the international application shall be 
deemed to have been received by the said Office, for the purposes of Article 3(4) of the 
Agreement and Article 3(4) of the Protocol, on the date of the registration of the mark in the 
register of the said Office. 

(2) [Irregularities to Be Remedied by the Applicant] (a)  If the International Bureau considers 
that the international application contains irregularities other than those referred to in 
paragraphs (3), (4) and (6) and in Rules 12 and 13, it shall notify the applicant of the 
irregularity and at the same time inform the Office of origin. 

(b) Such irregularities may be remedied by the applicant within three months from the date 
of the notification of the irregularity by the International Bureau. If an irregularity is not 
remedied within three months from the date of the notification of that irregularity by the 
International Bureau, the international application shall be considered abandoned and the 
International Bureau shall notify accordingly and at the same time the applicant and the 
Office of origin. 

(3) [Irregularity to Be Remedied by the Applicant or by the Office of 
Origin]  (a)  Notwithstanding paragraph (2), where the fees payable under Rule 10 have 
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been paid to the International Bureau by the Office of origin and the International Bureau 
considers that the amount of the fees received is less than the amount required, it shall notify 
at the same time the Office of origin and the applicant. The notification shall specify the 
missing amount. 

(b) The missing amount may be paid by the Office of origin or by the applicant within three 
months from the date of the notification by the International Bureau. If the missing amount is 
not paid within three months from the date of the notification of the irregularity by the 
International Bureau, the international application shall be considered abandoned and the 
International Bureau shall notify accordingly and at the same time the Office of origin and the 
applicant. 

(4) [Irregularities to Be Remedied by the Office of Origin] (a)  If the International Bureau 

(i) finds that the international application does not fulfill the requirements of Rule 2 or was not 
presented on the official form prescribed under Rule 9(2)(a), 

(ii) finds that the international application contains any of the irregularities referred to in 
Rule 15(1), 

(iii) considers that the international application contains irregularities relating to the 
entitlement of the applicant to file an international application, 

(iv) considers that the international application contains irregularities relating to the 
declaration by the Office of origin referred to in Rule 9(5)(d), 

(v) [Deleted] 

(vi) finds that the international application is not signed by the Office of origin, or 

(vii) finds that the international application does not contain the date and number of the basic 
application or basic registration, as the case may be, it shall notify the Office of origin and at 
the same time inform the applicant. 
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(b) Such irregularities may be remedied by the Office of origin within three months from the 
date of notification of the irregularity by the International Bureau. If an irregularity is not 
remedied within three months from the date of the notification of that irregularity by the 
International Bureau, the international application shall be considered abandoned and the 
International Bureau shall notify accordingly and at the same time the Office of origin and the 
applicant. 

(5) [Reimbursement of Fees] Where, in accordance with paragraphs (2)(b), (3) or (4)(b), the 
international application is considered abandoned, the International Bureau shall refund any 
fees paid in respect of that application, after deduction of an amount corresponding to one-
half of the basic fee referred to in items 1.1.1, 2.1.1 or 3.1.1 of the Schedule of Fees, to the 
party having paid those fees. 

(6) [Other Irregularity With Respect to the Designation of a Contracting Party Under the 
Protocol] (a)  Where, in accordance with Article 3(4) of the Protocol, an international 
application is received by the International Bureau within a period of two months from the 
date of receipt of that international application by the Office of origin and the International 
Bureau considers that a declaration of intention to use the mark is required according to 
Rule 9(5)(f) but is missing or does not comply with the applicable requirements, the 
International Bureau shall promptly notify accordingly and at the same time the applicant 
and the Office of origin. 

(b) The declaration of intention to use the mark shall be deemed to have been received by 
the International Bureau together with the international application if the missing or corrected 
declaration is received by the International Bureau within the period of two months referred 
to in subparagraph (a). 

(c) The international application shall be deemed not to contain the designation of the 
Contracting Party for which a declaration of intention to use the mark is required if the 
missing or corrected declaration is received after the period of two months referred to in 
subparagraph (b). The International Bureau shall notify accordingly and at the same time the 
applicant and the Office of origin, reimburse any designation fee already paid in respect of 
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that Contracting Party and indicate that the designation of the said Contracting Party may be 
effected as a subsequent designation under Rule 24, provided that such designation is 
accompanied by the required declaration. 

(7) [International Application Not Considered as Such] If the international application is 
presented direct to the International Bureau by the applicant or does not comply with the 
requirement applicable under Rule 6(1), the international application shall not be considered 
as such and shall be returned to the sender. 

Rule 12 
Irregularities With Respect to the 

Classification of Goods and Services 

(1) [Proposal for Classification] (a)  If the International Bureau considers that the 
requirements of Rule 9(4)(a)(xiii) are not complied with, it shall make a proposal of its own for 
the classification and grouping and shall send a notification of its proposal to the Office of 
origin and at the same time inform the applicant.  

(b) The notification of the proposal shall also state the amount, if any, of the fees due as a 
consequence of the proposed classification and grouping. 

(2) [Opinion Differing From the Proposal] The Office of origin may communicate to the 
International Bureau an opinion on the proposed classification and grouping within three 
months from the date of the notification of the proposal. 

(3) [Reminder of the Proposal] If, within two months from the date of the notification referred 
to in paragraph (1)(a), the Office of origin has not communicated an opinion on the proposed 
classification and grouping, the International Bureau shall send to the Office of origin and to 
the applicant a communication reiterating the proposal. The sending of such a 
communication shall not affect the three-month period referred to in paragraph (2). 

(4) [Withdrawal of Proposal] If, in the light of the opinion communicated under paragraph (2), 
the International Bureau withdraws its proposal, it shall notify the Office of origin accordingly 
and at the same time inform the applicant.  
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(5) [Modification of Proposal] If, in the light of the opinion communicated under 
paragraph (2), the International Bureau modifies its proposal, it shall notify the Office of 
origin and at the same time inform the applicant of such modification and of any consequent 
changes in the amount indicated under paragraph (1)(b). 

(6) [Confirmation of Proposal] If, notwithstanding the opinion referred to in paragraph (2), the 
International Bureau confirms its proposal, it shall notify the Office of origin accordingly and 
at the same time inform the applicant. 

(7) [Fees] (a)  If no opinion has been communicated to the International Bureau under 
paragraph (2), the amount referred to in paragraph (1)(b) shall be payable within four 
months from the date of the notification referred to in paragraph (1)(a), failing which the 
international application shall be considered abandoned and the International Bureau shall 
notify the Office of origin accordingly and at the same time inform the applicant. 

(b) If an opinion has been communicated to the International Bureau under paragraph (2), 
the amount referred to in paragraph (1)(b) or, where applicable, paragraph (5) shall be 
payable within three months from the date of the communication by the International Bureau 
of the modification or confirmation of its proposal under paragraph (5) or (6), as the case 
may be, failing which the international application shall be considered abandoned and the 
International Bureau shall notify the Office of origin accordingly and at the same time inform 
the applicant. 

(c) If an opinion has been communicated to the International Bureau under paragraph (2) 
and if, in the light of that opinion, the International Bureau withdraws its proposal in 
accordance with paragraph (4), the amount referred to in paragraph (1)(b) shall not be due. 

(8) [Reimbursement of Fees] Where, in accordance with paragraph (7), the international 
application is considered abandoned, the International Bureau shall refund any fees paid in 
respect of that application, after deduction of an amount corresponding to one-half of the 
basic fee referred to in items 1.1.1, 2.1.1 or 3.1.1 of the Schedule of Fees, to the party having 
paid those fees. 
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(9) [Classification in the Registration] Subject to the conformity of the international 
application with the other applicable requirements, the mark shall be registered with the 
classification and grouping that the International Bureau considers to be correct. 

Rule 13 
Irregularities With Respect to the 
Indication of Goods and Services 

(1) [Communication of Irregularity by the International Bureau to the Office of Origin] If the 
International Bureau considers that any of the goods and services is indicated in the 
international application by a term that is too vague for the purposes of classification or is 
incomprehensible or is linguistically incorrect, it shall notify the Office of origin accordingly 
and at the same time inform the applicant. In the same notification, the International Bureau 
may suggest a substitute term, or the deletion of the term.  

(2) [Time Allowed to Remedy Irregularity] (a)  The Office of origin may make a proposal for 
remedying the irregularity within three months from the date of the notification referred to in 
paragraph (1). 

(b) If no proposal acceptable to the International Bureau for remedying the irregularity is 
made within the period indicated in subparagraph (a), the International Bureau shall include 
in the international registration the term as appearing in the international application, 
provided that the Office of origin has specified the class in which such term should be 
classified; the international registration shall contain an indication to the effect that, in the 
opinion of the International Bureau, the specified term is too vague for the purposes of 
classification or is incomprehensible or is linguistically incorrect, as the case may be. Where 
no class has been specified by the Office of origin, the International Bureau shall delete the 
said term ex officio and shall notify the Office of origin accordingly and at the same time 
inform the applicant. 
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Chapter 3 
International Registrations 

Rule 14 
Registration of the Mark in the International Register 

(1) [Registration of the Mark in the International Register] Where the International Bureau 
finds that the international application conforms to the applicable requirements, it shall 
register the mark in the International Register, notify the Offices of the designated 
Contracting Parties of the international registration and inform the Office of origin 
accordingly, and send a certificate to the holder. Where the Office of origin so wishes and 
has informed the International Bureau accordingly, the certificate shall be sent to the holder 
through the Office of origin. 

(2) [Contents of the Registration] The international registration shall contain 

(i) all the data contained in the international application, except any priority claim under 
Rule 9(4)(a)(iv) where the date of the earlier filing is more than six months before the date of 
the international registration, 

(ii) the date of the international registration, 

(iii) the number of the international registration, 

(iv) where the mark can be classified according to the International Classification of 
Figurative Elements, and unless the international application contains a declaration to the 
effect that the applicant wishes that the mark be considered as a mark in standard 
characters, the relevant classification symbols of the said Classification as determined by 
the International Bureau, 

(v) an indication, with respect to each designated Contracting Party, as to whether it is a 
Contracting Party designated under the Agreement or a Contracting Party designated under 
the Protocol. 
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(vi) indications annexed to the international application in accordance with Rule 9(5)(g)(i) 
concerning the Member State or Member States in or for which an earlier mark, for which 
seniority is claimed, is registered, the date from which the registration of that earlier mark 
was effective and the number of the relevant registration. 

Rule 15 
Date of the International Registration 

(1) [Irregularities Affecting the Date of the International Registration] Where the international 
application received by the International Bureau does not contain all of the following 
elements: 

(i) indications allowing the identity of the applicant to be established and sufficient to contact 
the applicant or his representative, if any, 

(ii) the Contracting Parties which are designated, 

(iii) a reproduction of the mark, 

(iv) the indication of the goods and services for which registration of the mark is sought, the 
international registration shall bear the date on which the last of the missing elements 
reached the International Bureau, provided that, where the last of the missing elements 
reaches the International Bureau within the two-month time limit referred to in Article 3(4) of 
the Agreement and Article 3(4) of the Protocol, the international registration shall bear the 
date on which the defective international application was received or, as provided in 
Rule 11(1), is deemed to have been received by the Office of origin. 

(2) [Date of the International Registration in Other Cases] In any other case, the international 
registration shall bear the date determined in accordance with Article 3(4) of the Agreement 
and Article 3(4) of the Protocol. 
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Chapter 4 
Facts in Contracting Parties 

Affecting International Registrations 

Rule 16 
Time Limit for Notifying Provisional Refusal Based on an Opposition 

(1) [Information Relating to Possible Oppositions]  (a)  Where a declaration has been made 
by a Contracting Party pursuant to Article 5(2)(b) and (c), first sentence, of the Protocol, the 
Office of that Contracting Party shall, where it has become apparent with regard to a given 
international registration designating that Contracting Party that the opposition period will 
expire too late for any provisional refusal based on an opposition to be notified to the 
International Bureau within the 18-month time limit referred to in Article 5(2)(b), inform the 
International Bureau of the number, and the name of the holder, of that international 
registration. 

(b) Where, at the time of the communication of the information referred to in 
subparagraph (a), the dates on which the opposition period begins and ends are known, 
those dates shall be indicated in the communication. If such dates are not yet known at that 
time, they shall be communicated to the International Bureau at the latest at the same time 
as any notification of a provisional refusal based on an opposition. 

(c) Where subparagraph (a) applies and the Office referred to in the said subparagraph has, 
before the expiry of the 18-month time limit referred to in the same subparagraph, informed 
the International Bureau of the fact that the time limit for filing oppositions will expire within 
the 30 days preceding the expiry of the 18-month time limit and of the possibility that 
oppositions may be filed during those 30 days, a provisional refusal based on an opposition 
filed during the said 30 days may be notified to the International Bureau within one month 
from the date of filing of the opposition. 
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(2) [Recording and Transmittal of the Information]  The International Bureau shall record in 
the International Register the information received under paragraph (1) and shall transmit 
that information to the holder. 

Rule 17 
Provisional Refusal and Statement of Grant of Protection 

(1) [Notification of Provisional Refusal]  (a)  A notification of provisional refusal may comprise 
a declaration stating the grounds on which the Office making the notification considers that 
protection cannot be granted in the Contracting Party concerned (“ex officio provisional 
refusal”) or a declaration that protection cannot be granted in the Contracting Party 
concerned because an opposition has been filed (“provisional refusal based on an 
opposition”) or both. 

(b) A notification of provisional refusal shall relate to one international registration, shall be 
dated and shall be signed by the Office making it. 

(2) [Content of the Notification] A notification of provisional refusal shall contain or indicate 

(i) the Office making the notification, 

(ii) the number of the international registration, preferably accompanied by other indications 
enabling the identity of the international registration to be confirmed, such as the verbal 
elements of the mark or the basic application or basic registration number, 

(iii) [Deleted] 

(iv) all the grounds on which the provisional refusal is based, together with a reference to the 
corresponding essential provisions of the law, 

(v) where the grounds on which the provisional refusal is based relate to a mark which has 
been the subject of an application or registration and with which the mark that is the subject 
of the international registration appears to be in conflict, the filing date and number, the 
priority date (if any), the registration date and number (if available), the name and address of 
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the owner, and a reproduction, of the former mark, together with the list of all or the relevant 
goods and services in the application or registration of the former mark, it being understood 
that the said list may be in the language of the said application or registration, 

(vi) either that the grounds on which the provisional refusal is based affect all the goods and 
services or an indication of the goods and services which are affected, or are not affected, 
by the provisional refusal, 

(vii) the time limit, reasonable under the circumstances, for filing a request for review of, or 
appeal against, the ex officio provisional refusal or the provisional refusal based on an 
opposition and, as the case may be, for filing a response to the opposition, preferably with 
an indication of the date on which the said time limit expires, and the authority with which 
such request for review, appeal or response should be filed, with the indication, where 
applicable, that the request for review, the appeal or the response has to be filed through the 
intermediary of a representative whose address is within the territory of the Contracting Party 
whose Office has pronounced the refusal. 

(3) [Additional Requirements Concerning a Notification of Provisional Refusal Based on an 
Opposition] Where the provisional refusal of protection is based on an opposition, or on an 
opposition and other grounds, the notification shall, in addition to complying with the 
requirements referred to in paragraph (2), contain an indication of that fact and the name 
and address of the opponent; however, notwithstanding paragraph (2)(v), the Office making 
the notification must, where the opposition is based on a mark which has been the subject of 
an application or registration, communicate the list of the goods and services on which the 
opposition is based and may, in addition, communicate the complete list of goods and 
services of that earlier application or registration, it being understood that the said lists may 
be in the language of the earlier application or registration. 

(4) [Recording; Transmittal of Copies of Notifications] The International Bureau shall record 
the provisional refusal in the International Register together with the data contained in the 
notification, with an indication of the date on which the notification was sent or is regarded 
under Rule 18(1)(d) as having been sent to the International Bureau and shall transmit a 
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copy thereof to the Office of origin, if that Office has informed the International Bureau that it 
wishes to receive such copies, and, at the same time, to the holder. 

(5) [Confirmation or Withdrawal of Provisional Refusal] (a)  An Office which has sent to the 
International Bureau a notification of provisional refusal shall, once all procedures before the 
said Office relating to the protection of the mark have been completed, send to the 
International Bureau a statement indicating either  

(i) that protection of the mark is refused in the Contracting Party concerned for all goods and 
services, 

(ii) that the mark is protected in the Contracting Party concerned for all goods and services 
requested, or 

(iii) the goods and services for which the mark is protected in the Contracting Party 
concerned. 

(b) Where, following the sending of a statement in accordance with subparagraph (a), a 
further decision affects the protection of the mark, the Office shall, to the extent that it is 
aware of that decision, send to the International Bureau a further statement indicating the 
goods and services for which the mark is protected in the Contracting Party concerned.2 

(c) The International Bureau shall record any statement received under subparagraph (a) or 
(b) in the International Register and shall transmit a copy thereof to the holder. 

(d) The Office of a Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that, in 
accordance with the law of the said Contracting Party,  

(i) any provisional refusal that has been notified to the International Bureau is subject to 
review by the said Office, whether or not such review has been requested by the holder, and 

(ii) the decision taken on the said review may be the subject of a further review or appeal 
before the Office. 
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Where this declaration applies and the Office is not in a position to communicate the said 
decision directly to the holder of the international registration concerned, the Office shall, 
notwithstanding the fact that all procedures before the said Office relating to the protection 
of the mark may not have been completed, send the statement referred to in 
subparagraph (a) to the International Bureau immediately following the said decision. Any 
further decision affecting the protection of the mark shall be sent to the International Bureau 
in accordance with subparagraph (b). 

(e) The Office of a Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that, in 
accordance with the law of the said Contracting Party, any ex officio provisional refusal that 
has been notified to the International Bureau is not open to review before the said Office. 
Where this declaration applies, any ex officio notification of a provisional refusal by the said 
Office shall be deemed to include a statement in accordance with subparagraph (a)(i) or (iii). 

(6) [Statement of Grant of Protection] (a) An Office which has not communicated a 
notification of provisional refusal may, within the period applicable under Article 5(2) of the 
Agreement or Article 5(2)(a) or (b) of the Protocol, send to the International Bureau any of the 
following: 

(i) a statement to the effect that all procedures before the Office have been completed and 
that the Office has decided to grant protection to the mark that is the subject of the 
international registration; 

(ii) a statement to the effect that the ex officio examination has been completed and that the 
Office has found no grounds for refusal but that the protection of the mark is still subject to 
opposition or observations by third parties, with an indication of the date by which such 
oppositions may be filed; 

(iii) where a statement in accordance with item (ii) has been sent, a further statement to the 
effect that the opposition period has expired without any opposition or observations being 
filed and that the Office has therefore decided to grant protection to the mark that is the 
subject of the international registration.3 
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(b) The International Bureau shall record any statement received under subparagraph (a) in 
the International Register and shall transmit a copy to the holder. 

 

Rule 18 
Irregular Notifications of Provisional Refusal 

(1) [Contracting Party Designated Under the Agreement] (a)  A notification of provisional 
refusal communicated by the Office of a Contracting Party designated under the Agreement 
shall not be regarded as such by the International Bureau 

(i) if it does not contain any international registration number, unless other indications 
contained in the notification permit the international registration to which the provisional 
refusal relates to be identified, 

(ii) if it does not indicate any grounds for refusal, or 

(iii) if it is sent too late to the International Bureau, that is, if it is sent after the expiry of one 
year from the date on which the recording of the international registration or the recording of 
the designation made subsequently to the international registration has been effected, it 
being understood that the said date is the same as the date of sending the notification of the 
international registration or of the designation made subsequently. 

(b) Where subparagraph (a) applies, the International Bureau shall nevertheless transmit a 
copy of the notification to the holder, shall inform, at the same time, the holder and the Office 
that sent the notification that the notification of provisional refusal is not regarded as such by 
the International Bureau, and shall indicate the reasons therefor. 

(c) If the notification 

(i) is not signed on behalf of the Office which communicated it, or does not otherwise comply 
with the requirements of Rule 2 or with the requirement applicable under Rule 6(2), 
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(ii) does not contain, where applicable, the details of the mark with which the mark that is the 
subject of the international registration appears to be in conflict (Rule 17(2)(v) and (3)), 

(iii) does not comply with the requirements of Rule 17(2)(vi), 

(iv) does not comply with the requirements of Rule 17(2)(vii), or 

(v) [Deleted] 

(vi) does not contain, where applicable, the name and address of the opponent and the 
indication of the goods and services on which the opposition is based (Rule 17(3)), the 
International Bureau shall, except where subparagraph (d) applies, nonetheless record the 
provisional refusal in the International Register. The International Bureau shall invite the 
Office that communicated the provisional refusal to send a rectified notification within two 
months from the invitation and shall transmit to the holder copies of the irregular notification 
and of the invitation sent to the Office concerned. 

(d) Where the notification does not comply with the requirements of Rule 17(2)(vii), the 
provisional refusal shall not be recorded in the International Register. If however a rectified 
notification is sent within the time limit referred to in subparagraph (c), it shall be regarded, 
for the purposes of Article 5 of the Agreement, as having been sent to the International 
Bureau on the date on which the defective notification had been sent to it. If the notification is 
not so rectified, it shall not be regarded as a notification of provisional refusal. In the latter 
case, the International Bureau shall inform, at the same time, the holder and the Office that 
sent the notification that the notification of provisional refusal is not regarded as such by the 
International Bureau, and shall indicate the reasons therefor. 

(e) Any rectified notification shall, where the applicable law so permits, indicate a new time 
limit, reasonable under the circumstances, for filing a request for review of, or appeal 
against, the ex officio provisional refusal or the provisional refusal based on an opposition 
and, as the case may be, for filing a response to the opposition, preferably with an indication 
of the date on which the said time limit expires. 

(f) The International Bureau shall transmit a copy of any rectified notification to the holder. 
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(2) [Contracting Party Designated Under the Protocol] (a)  Paragraph (1) shall also apply in 
the case of a notification of provisional refusal communicated by the Office of a Contracting 
Party designated under the Protocol, it being understood that the time limit referred to in 
paragraph (1)(a)(iii) shall be the time limit applicable under Article 5(2)(a), (b) or (c)(ii) of the 
Protocol. 

(b) Paragraph (1)(a) shall apply to determine whether the time limit before the expiry of 
which the Office of the Contracting Party concerned must give the International Bureau the 
information referred to in Article 5(2)(c)(i) of the Protocol has been complied with. If such 
information is given after the expiry of that time limit, it shall be regarded as not having been 
given and the International Bureau shall inform the Office concerned accordingly. 

(c) Where the notification of provisional refusal based on an opposition is made under 
Article 5(2)(c)(ii) of the Protocol without the requirements of Article 5(2)(c)(i) of the Protocol 
having been complied with, it shall not be regarded as a notification of provisional refusal. In 
such a case, the International Bureau shall nevertheless transmit a copy of the notification to 
the holder, shall inform, at the same time, the holder and the Office that sent the notification 
that the notification of provisional refusal is not regarded as such by the International Bureau, 
and shall indicate the reasons therefor. 

Rule 19 
Invalidations in Designated Contracting Parties 

(1) [Contents of the Notification of Invalidation] Where the effects of an international 
registration are invalidated in a designated Contracting Party under Article 5(6) of the 
Agreement or Article 5(6) of the Protocol and the invalidation is no longer subject to appeal, 
the Office of the Contracting Party whose competent authority has pronounced the 
invalidation shall notify the International Bureau accordingly. The notification shall contain or 
indicate 

(i) the authority which pronounced the invalidation, 

(ii) the fact that the invalidation is no longer subject to appeal, 
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(iii) the number of the international registration, 

(iv) the name of the holder, 

(v) if the invalidation does not concern all the goods and services, those in respect of which 
the invalidation has been pronounced or those in respect of which the invalidation has not 
been pronounced, and 

(vi) the date on which the invalidation was pronounced and, where possible, its effective 
date. 

(2) [Recording of the Invalidation and Information to the Holder and the Office 
Concerned]  The International Bureau shall record the invalidation in the International 
Register, together with the data contained in the notification of invalidation, and shall inform 
accordingly the holder. The International Bureau shall also inform the Office that 
communicated the notification of invalidation of the date on which the invalidation was 
recorded in the International Register if that Office has requested to receive such 
information. 

Rule 20 
Restriction of the Holder’s Right of Disposal 

(1) [Communication of Information] (a) The holder of an international registration or the Office 
of the Contracting Party of the holder may inform the International Bureau that the holder’s 
right to dispose of the international registration has been restricted and, if appropriate, 
indicate the Contracting Parties concerned. 

(b) The Office of any designated Contracting Party may inform the International Bureau that 
the holder’s right of disposal has been restricted in respect of the international registration in 
the territory of that Contracting Party. 

(c) Information given in accordance with subparagraph (a) or (b) shall consist of a summary 
statement of the main facts concerning the restriction. 
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(2) [Partial or Total Removal of Restriction] Where the International Bureau has been 
informed of a restriction of the holder’s right of disposal in accordance with paragraph (1), 
the party that communicated the information shall also inform the International Bureau of any 
partial or total removal of that restriction. 

(3) [Recording] The International Bureau shall record the information communicated under 
paragraphs (1) and (2) in the International Register and shall inform accordingly the holder, 
the designated Contracting Parties concerned and, where the information has been given by 
an Office, that Office. 

Rule 20bis 
Licenses 

(1) [Request for the Recording of a License]  (a)  A request for the recording of a license 
shall be presented to the International Bureau on the relevant official form by the holder or, if 
the Office admits such presentation, by the Office of the Contracting Party of the holder or 
the Office of a Contracting Party with respect to which the license is granted. 

(b) The request shall indicate 

(i) the number of the international registration concerned, 

(ii) the name of the holder, 

(iii) the name and address of the licensee, given in accordance with the Administrative 
Instructions, 

(iv) the designated Contracting Parties with respect to which the license is granted, 

(v) that the license is granted for all the goods and services covered by the international 
registration, or the goods and services for which the license is granted, grouped in the 
appropriate classes of the International Classification of Goods and Services. 

(c) The request may also indicate 
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(i) where the licensee is a natural person, the State of which the licensee is a national, 

(ii) where the licensee is a legal entity, the legal nature of that entity and the State and, where 
applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has 
been organized, 

(iii) that the license concerns only a part of the territory of a specified designated Contracting 
Party, 

(iv) where the licensee has a representative, the name and address of the representative, 
given in accordance with the Administrative Instructions, 

(v) where the license is an exclusive license or a sole license, that fact,4 

(vi) where applicable, the duration of the license. 

(d) The request shall be signed by the holder or by the Office through which it is presented. 

(2) [Irregular Request]  (a)  If the request for the recording of a license does not comply with 
the requirements of paragraph (1)(a), (b) and (d), the International Bureau shall notify that 
fact to the holder and, if the request was presented by an Office, to that Office. 

(b) If the irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of 
the irregularity by the International Bureau, the request shall be considered abandoned, and 
the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the holder and, if the 
request was presented by an Office, that Office, and refund any fees paid, after deduction of 
an amount corresponding to one-half of the relevant fees referred to in item 7 of the 
Schedule of Fees, to the party having paid those fees. 

(3) [Recording and Notification]  Where the request complies with the requirements of 
paragraph (1)(a), (b) and (d), the International Bureau shall record the license in the 
International Register, together with the information contained in the request, shall notify 
accordingly the Offices of the designated Contracting Parties in respect of which the license 
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is granted and shall inform at the same time the holder and, if the request was presented by 
an Office, that Office. 

(4) [Amendment or Cancellation of the Recording of a License]  Paragraphs (1) to (3) shall 
apply mutatis mutandis to a request for the amendment or cancellation of the recording of a 
license. 

(5) [Declaration That the Recording of a Given License Has No Effect] (a) The Office of a 
designated Contracting Party which is notified by the International Bureau of the recording of 
a license in respect of that Contracting Party may declare that such recording has no effect 
in the said Contracting Party. 

(b) The declaration referred to in subparagraph (a) shall indicate 

(i) the reasons for which the recording of the license has no effect, 

(ii) where the declaration does not affect all the goods and services to which the license 
relates, those which are affected by the declaration or those which are not affected by the 
declaration, 

(iii) the corresponding essential provisions of the law, and 

(iv) whether such declaration may be subject to review or appeal. 

(c) The declaration referred to in subparagraph (a) shall be sent to the International Bureau 
before the expiry of 18 months from the date on which the notification referred to in 
paragraph (3) was sent to the Office concerned. 

(d) The International Bureau shall record in the International Register any declaration made 
in accordance with subparagraph (c) and shall notify accordingly the party (holder or Office) 
that presented the request to record the license. 

(e) Any final decision relating to a declaration made in accordance with subparagraph (c) 
shall be notified to the International Bureau which shall record it in the International Register 
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and notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request to record the 
license. 

(6) [Declaration That the Recording of Licenses in the International Register Has No Effect in 
a Contracting Party] (a)  The Office of a Contracting Party the law of which does not provide 
for the recording of trademark licenses may notify the Director General that the recording of 
licenses in the International Register has no effect in that Contracting Party. 

(b) The Office of a Contracting Party the law of which provides for the recording of trademark 
licenses may, before the date on which this Rule comes into force or the date on which the 
said Contracting Party becomes bound by the Agreement or the Protocol, notify the Director 
General that the recording of licenses in the International Register has no effect in that 
Contracting Party. Such notification may be withdrawn at any time.5 

Rule 21 
Replacement of a National or Regional Registration 

by an International Registration 

(1) [Notification] Where, in accordance with Article 4bis(2) of the Agreement or 
Article 4bis(2) of the Protocol, the Office of a designated Contracting Party has taken note in 
its Register, following a request made direct by the holder with that Office, that a national or 
a regional registration has been replaced by an international registration, that Office shall 
notify the International Bureau accordingly. Such notification shall indicate 

(i) the number of the international registration concerned, 

(ii) where the replacement concerns only one or some of the goods and services listed in the 
international registration, those goods and services, and 

(iii) the filing date and number, the registration date and number, and, if any, the priority date 
of the national or regional registration which has been replaced by the international 
registration. 
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(2) [Recording] The International Bureau shall record the indications notified under 
paragraph (1) in the International Register and shall inform the holder accordingly. 

Rule 21bis 
Other Facts Concerning Seniority Claim 

(1) [Final Refusal of Seniority Claim] Where a claim of seniority has been recorded in the 
International Register in respect of the designation of a Contracting Organization, the Office 
of that Organization shall notify the International Bureau of any final decision refusing, in 
whole or in part, the validity of such claim. 

(2) [Seniority Claimed Subsequent to the International Registration] Where the holder of an 
international registration designating a Contracting Organization has, under the law of such 
Contracting Organization, claimed directly with the Office of that Organization the seniority of 
one or more earlier marks registered in, or for, a Member State of that Organization, and 
where such claim has been accepted by the Office concerned, that Office shall notify that 
fact to the International Bureau. Such notification shall indicate: 

(i) the number of the international registration concerned, and 

(ii) the Member State or Member States in or for which the earlier mark is registered, together 
with the date from which the registration of that earlier mark was effective and the number of 
the relevant registration. 

(3) [Other Decisions Affecting Seniority Claim] The Office of a Contracting Organization shall 
notify the International Bureau of any further final decision, including withdrawal and 
cancellation, affecting a claim to seniority which has been recorded in the International 
Register. 

(4) [Recording in the International Register] The International Bureau shall record in the 
International Register the information notified under paragraphs (1) to (3). 
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Rule 22 
Ceasing of Effect of the Basic Application, 
of the Registration Resulting Therefrom, 

or of the Basic Registration 

(1) [Notification Relating to Ceasing of Effect of the Basic Application, of the Registration 
Resulting Therefrom, or of the Basic Registration] (a)  Where Article 6(3) and (4) of the 
Agreement or Article 6(3) and (4) of the Protocol, or both, apply, the Office of origin shall 
notify the International Bureau accordingly and shall indicate 

(i) the number of the international registration, 

(ii) the name of the holder, 

(iii) the facts and decisions affecting the basic registration, or, where the international 
registration concerned is based on a basic application which has not resulted in a 
registration, the facts and decisions affecting the basic application, or, where the 
international registration is based on a basic application which has resulted in a registration, 
the facts and decisions affecting that registration, and the effective date of those facts and 
decisions, and 

(iv) where the said facts and decisions affect the international registration only with respect 
to some of the goods and services, those goods and services which are affected by the 
facts and decisions or those which are not affected by the facts and decisions. 

(b) Where a judicial action referred to in Article 6(4) of the Agreement, or a proceeding 
referred to in item (i), (ii) or (iii) of Article 6(3) of the Protocol, began before the expiry of the 
five-year period but has not, before the expiry of that period, resulted in the final decision 
referred to in Article 6(4) of the Agreement, or in the final decision referred to in the second 
sentence of Article 6(3) of the Protocol or in the withdrawal or renunciation referred to in the 
third sentence of Article 6(3) of the Protocol, the Office of origin shall, where it is aware 
thereof and as soon as possible after the expiry of the said period, notify the International 
Bureau accordingly. 



 227

(c) Once the judicial action or proceeding referred to in subparagraph (b) has resulted in the 
final decision referred to in Article 6(4) of the Agreement, in the final decision referred to in 
the second sentence of Article 6(3) of the Protocol or in the withdrawal or renunciation 
referred to in the third sentence of Article 6(3) of the Protocol, the Office of origin shall, where 
it is aware thereof, promptly notify the International Bureau accordingly and shall give the 
indications referred to in subparagraph (a)(i) to (iv). 

(2) [Recording and Transmittal of the Notification; Cancellation of the International 
Registration] (a)  The International Bureau shall record any notification referred to in 
paragraph (1) in the International Register and shall transmit a copy of the notification to the 
Offices of the designated Contracting Parties and to the holder. 

(b) Where any notification referred to in paragraph (1)(a) or (c) requests cancellation of the 
international registration and complies with the requirements of that paragraph, the 
International Bureau shall cancel, to the extent applicable, the international registration in the 
International Register. 

(c) Where the international registration has been cancelled in the International Register in 
accordance with subparagraph (b), the International Bureau shall notify the Offices of the 
designated Contracting Parties and the holder of the following: 

(i) the date on which the international registration was cancelled in the International Register; 

(ii) where the cancellation concerns all goods and services, that fact; 

(iii) where the cancellation concerns only some of the goods and services, the goods and 
services indicated under paragraph (1)(a)(iv). 
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Rule 23 
Division or Merger of the Basic Applications, 

of the Registrations Resulting Therefrom, 
or of the Basic Registrations 

(1) [Notification of the Division of the Basic Application or Merger of the Basic Applications] 
Where, during the five-year period referred to in Article 6(3) of the Protocol, the basic 
application is divided into two or more applications, or several basic applications are 
merged into a single application, the Office of origin shall notify the International Bureau 
accordingly and shall indicate 

(i) the number of the international registration or, if the international registration has not yet 
been effected, the number of the basic application, 

(ii) the name of the holder or applicant, 

(iii) the number of each application resulting from the division or the number of the 
application resulting from the merger. 

(2) [Recording and Notification by the International Bureau] The International Bureau shall 
record the notification referred to in paragraph (1) in the International Register and shall 
notify the Offices of the designated Contracting Parties and, at the same time, the holder. 

(3) [Division or Merger of Registrations Resulting from Basic Applications or of Basic 
Registrations] Paragraphs (1) and (2) shall apply, mutatis mutandis, to the division of any 
registration or merger of any registrations which resulted from the basic application or 
applications during the five-year period referred to in Article 6(3) of the Protocol and to the 
division of the basic registration or merger of the basic registrations during the five-year 
period referred to in Article 6(3) of the Agreement and in Article 6(3) of the Protocol. 
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Chapter 5 
Subsequent Designations; Changes 

Rule 24 
Designation Subsequent to the International Registration 

(1) [Entitlement] (a)  A Contracting Party may be the subject of a designation made 
subsequent to the international registration (hereinafter referred to as “subsequent 
designation” where, at the time of that designation, the holder fulfills the conditions, under 
Article 1(2) and 2 of the Agreement or under Article 2 of the Protocol, to be the holder of an 
international registration. 

(b) Where the Contracting Party of the holder is bound by the Agreement, the holder may 
designate, under the Agreement, any Contracting Party that is bound by the Agreement. 

(c) Where the Contracting Party of the holder is bound by the Protocol, the holder may 
designate, under the Protocol, any Contracting Party that is bound by the Protocol, provided 
that the said Contracting Parties are not both bound by the Agreement. 

(2) [Presentation; Form and Signature] (a)  A subsequent designation shall be presented to 
the International Bureau by the holder or by the Office of the Contracting Party of the holder; 
however, 

(i) where Rule 7(1), as in force before October 4, 2001, applies, it must be presented by the 
Office of origin; 

(ii) where any of the Contracting Parties are designated under the Agreement, the 
subsequent designation must be presented by the Office of the Contracting Party of the 
holder; 

(iii) where paragraph (7) applies, the subsequent designation resulting from conversion must 
be presented by the Office of the Contracting Organization. 

(b) The subsequent designation shall be presented on the official form in one copy. Where it 
is presented by the holder, it shall be signed by the holder. Where it is presented by an 
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Office, it shall be signed by that Office and, where the Office so requires, also by the holder. 
Where it is presented by an Office and that Office, without requiring that the holder also sign 
it, allows that the holder also sign it, the holder may do so. 

(3) [Contents] (a)  Subject to paragraph (7)(b), the subsequent designation shall contain or 
indicate 

(i) the number of the international registration concerned, 

(ii) the name and address of the holder, 

(iii) the Contracting Party that is designated, 

(iv) where the subsequent designation is for all the goods and services listed in the 
international registration concerned, that fact, or, where the subsequent designation is for 
only part of the goods and services listed in the international registration concerned, those 
goods and services, 

(v) the amount of the fees being paid and the method of payment, or instructions to debit the 
required amount of fees to an account opened with the International Bureau, and the 
identification of the party effecting the payment or giving the instructions, and, 

(vi) where the subsequent designation is presented by an Office, the date on which it was 
received by that Office. 

(b) Where the subsequent designation concerns a Contracting Party that has made a 
notification under Rule 7(2), that subsequent designation shall also contain a declaration of 
intention to use the mark in the territory of that Contracting Party; the declaration shall, as 
required by the said Contracting Party, 

(i) be signed by the holder himself and be made on a separate official form annexed to the 
subsequent designation, or 

(ii) be included in the subsequent designation. 
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(c) The subsequent designation may also contain 

(i) the indications and translation or translations, as the case may be, referred to in 
Rule 9(4)(b), 

(ii) a request that the subsequent designation take effect after the recording of a change or a 
cancellation in respect of the international registration concerned or after the renewal of the 
international registration, 

(iii) where the subsequent designation concerns a Contracting Organization, the indications 
referred to in Rule 9(5)(g)(i), which shall be on a separate official form to be annexed to the 
subsequent designation, and in Rule 9(5)(g)(ii). 

(d) Where the international registration is based on a basic application, a subsequent 
designation under the Agreement shall be accompanied by a declaration, signed by the 
Office of origin, certifying that the said application has resulted in a registration and 
indicating the date and number of that registration, unless such a declaration has already 
been received by the International Bureau. 

(4) [Fees] The subsequent designation shall be subject to the payment of the fees specified 
or referred to in item 5 of the Schedule of Fees. 

(5) [Irregularities] (a)  If the subsequent designation does not comply with the applicable 
requirements, and subject to paragraph (10), the International Bureau shall notify that fact to 
the holder and, if the subsequent designation was presented by an Office, that Office. 

(b) If the irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of 
the irregularity by the International Bureau, the subsequent designation shall be considered 
abandoned, and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the 
holder and, if the subsequent designation was presented by an Office, that Office, and 
refund any fees paid, after deduction of an amount corresponding to one-half of the basic 
fee referred to in item 5.1 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees. 
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(c) Notwithstanding subparagraphs (a) and (b), where the requirements of paragraph (1)(b) 
or (c) are not complied with in respect of one or more of the designated Contracting Parties, 
the subsequent designation shall be deemed not to contain the designation of those 
Contracting Parties, and any complementary or individual fees already paid in respect of 
those Contracting Parties shall be reimbursed. Where the requirements of paragraph (1)(b) 
or (c) are complied with in respect of none of the designated Contracting Parties, 
subparagraph (b) shall apply. 

(6) [Date of Subsequent Designation] (a)  A subsequent designation presented by the holder 
direct to the International Bureau shall, subject to subparagraph (c)(i), bear the date of its 
receipt by the International Bureau. 

(b) A subsequent designation presented to the International Bureau by an Office shall, 
subject to subparagraph (c)(i), (d) and (e), bear the date on which it was received by that 
Office, provided that the said designation has been received by the International Bureau 
within a period of two months from that date. If the subsequent designation has not been 
received by the International Bureau within that period, it shall, subject to 
subparagraph (c)(i), (d) and (e), bear the date of its receipt by the International Bureau. 

(c) Where the subsequent designation does not comply with the applicable requirements 
and the irregularity is remedied within three months from the date of the notification referred 
to in paragraph (5)(a), 

(i) the subsequent designation shall, where the irregularity concerns any of the requirements 
referred to in paragraph (3)(a)(i), (iii) and (iv) and (b)(i), bear the date on which that 
designation is put in order, unless the said designation was presented to the International 
Bureau by an Office and the irregularity is remedied within the period of two months referred 
to in subparagraph (b); in the latter case, the subsequent designation shall bear the date on 
which it was received by the said Office; 

(ii) the date applicable under subparagraph (a) or (b), as the case may be, shall not be 
affected by an irregularity concerning requirements other than those which are referred to in 
paragraph (3)(a)(i), (iii) and (iv) and (b)(i). 
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(d) Notwithstanding subparagraphs (a), (b) and (c), where the subsequent designation 
contains a request made in accordance with paragraph (3)(c)(ii), it may bear a date which is 
later than that resulting from subparagraph (a), (b) or (c). 

(e) Where a subsequent designation results from conversion in accordance with paragraph 
(7), that subsequent designation shall bear the date on which the designation of the 
Contracting Organization was recorded in the International Register. 

(7) [Subsequent Designation Resulting From Conversion] (a)  Where the designation of a 
Contracting Organization has been recorded in the International Register and to the extent 
that such designation has been withdrawn, refused or has ceased to have effect under the 
law of that Organization, the holder of the international registration concerned may request 
the conversion of the designation of the said Contracting Organization into the designation of 
any Member State of that Organization which is party to the Agreement and/or the Protocol. 

(b) A request for conversion under subparagraph (a) shall indicate the elements referred to 
in paragraph (3)(a)(i) to (iii) and (v), together with: 

(i) the Contracting Organization whose designation is to be converted, and 

(ii) where the subsequent designation of a Contracting State resulting from conversion is for 
all the goods and services listed in respect of the designation of the Contracting 
Organization, that fact, or, where the designation of that Contracting State is for only part of 
the goods and services listed in the designation of that Contracting Organization, those 
goods and services. 

(8) [Recording and Notification] Where the International Bureau finds that the subsequent 
designation conforms to the applicable requirements, it shall record it in the International 
Register and shall notify accordingly the Office of the Contracting Party that has been 
designated in the subsequent designation and at the same time inform the holder and, if the 
subsequent designation was presented by an Office, that Office. 

(9) [Refusal] Rules 16 to 18 shall apply mutatis mutandis. 
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(10) [Subsequent Designation Not Considered as Such]  If the requirements of 
paragraph (2)(a) are not complied with, the subsequent designation shall not be considered 
as such and the International Bureau shall inform the sender accordingly. 

 

Rule 25 
Request for Recording of a Change; 

Request for Recording of a Cancellation 

(1) [Presentation of the Request] (a)  A request for recording shall be presented to the 
International Bureau on the relevant official form, in one copy, where the request relates to 
any of the following: 

(i) a change in the ownership of the international registration in respect of all or some of the 
goods and services and all or some of the designated Contracting Parties; 

(ii) a limitation of the list of goods and services in respect of all or some of the designated 
Contracting Parties; 

(iii) a renunciation in respect of some of the designated Contracting Parties for all the goods 
and services; 

(iv) a change in the name or address of the holder; 

(v) cancellation of the international registration in respect of all the designated Contracting 
Parties for all or some of the goods and services. 

(b) Subject to subparagraph (c), the request shall be presented by the holder or by the 
Office of the Contracting Party of the holder; however, the request for the recording of a 
change in ownership may be presented through the Office of the Contracting Party, or of one 
of the Contracting Parties, indicated in the said request in accordance with 
paragraph (2)(a)(iv). 
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(c) The request for the recording of a renunciation or a cancellation may not be presented 
directly by the holder where the renunciation or cancellation affects any Contracting Party 
whose designation is governed by the Agreement. 

(d) Where the request is presented by the holder, it shall be signed by the holder. Where it is 
presented by an Office, it shall be signed by that Office and, where the Office so requires, 
also by the holder. Where it is presented by an Office and that Office, without requiring that 
the holder also sign it, allows that the holder also sign it, the holder may do so.  

(2) [Contents of the Request] (a)  The request for the recording of a change or the request 
for the recording of a cancellation shall, in addition to the requested change or cancellation, 
contain or indicate  

(i) the number of the international registration concerned, 

(ii) the name of the holder, unless the change relates to the name or address of the 
representative, 

(iii) in the case of a change in the ownership of the international registration, the name and 
address, given in accordance with the Administrative Instructions, of the natural person or 
legal entity mentioned in the request as the new holder of the international registration 
(hereinafter referred to as “the transferee”), 

(iv) in the case of a change in the ownership of the international registration, the Contracting 
Party or Parties in respect of which the transferee fulfills the conditions, under Articles 1(2) 
and 2 of the Agreement or under Article 2 of the Protocol, to be the holder of an international 
registration, 

(v) in the case of a change in the ownership of the international registration, where the 
address of the transferee given in accordance with item (iii) is not in the territory of the 
Contracting Party, or of one of the Contracting Parties, given in accordance with item (iv), 
and unless the transferee has indicated that he is a national of a Contracting State or of a 
State member of a Contracting Organization, the address of the establishment, or the 
domicile, of the transferee in the Contracting Party, or in one of the Contracting Parties, in 
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respect of which the transferee fulfills the conditions to be the holder of an international 
registration, 

(vi) in the case of a change in the ownership of the international registration that does not 
relate to all the goods and services and to all the designated Contracting Parties, the goods 
and services and the designated Contracting Parties to which the change in ownership 
relates, and 

(vii) the amount of the fees being paid and the method of payment, or instructions to debit 
the required amount of fees to an account opened with the International Bureau, and the 
identification of the party effecting the payment or giving the instructions. 

(b) The request for the recording of a change in the ownership of the international 
registration may also contain, 

(i) where the transferee is a natural person, an indication of the State of which the transferee 
is a national; 

(ii) where the transferee is a legal entity, indications concerning the legal nature of that legal 
entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law 
of which the said legal entity has been organized. 

(c) The request for recording of a change or a cancellation may also contain a request that it 
be recorded before, or after, the recording of another change or cancellation or a 
subsequent designation in respect of the international registration concerned or after the 
renewal of the international registration. 

(3) [Request Not Admissible] A change in the ownership of an international registration may 
not be recorded in respect of a given designated Contracting Party if that Contracting Party 

(i) is bound by the Agreement but not by the Protocol, and the Contracting Party indicated 
under paragraph (2)(a)(iv) is not bound by the Agreement, or none of the Contracting Parties 
indicated under that paragraph is bound by the Agreement; 
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(ii) is bound by the Protocol but not by the Agreement, and the Contracting Party indicated 
under paragraph (2)(a)(iv) is not bound by the Protocol, or none of the Contracting Parties 
indicated under that paragraph is bound by the Protocol. 

(4) [Several Transferees] Where the request for the recording of a change in the ownership 
of the international registration mentions several transferees, that change may not be 
recorded in respect of a given designated Contracting Party if any of the transferees does 
not fulfill the conditions to be holder of the international registration in respect of that 
Contracting Party. 

Rule 26 
Irregularities in Requests for Recording of a Change 

and for Recording of a Cancellation 

(1) [Irregular Request] If the request for the recording of a change, or the request for the 
recording of a cancellation, referred to in Rule 25(1)(a) does not comply with the applicable 
requirements, and subject to paragraph (3), the International Bureau shall notify that fact to 
the holder and, if the request was made by an Office, to that Office. 

(2) [Time Allowed to Remedy Irregularity] The irregularity may be remedied within three 
months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau. If the 
irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of the 
irregularity by the International Bureau, the request shall be considered abandoned, and the 
International Bureau shall notify accordingly and at the same time the holder and, if the 
request for the recording of a change or the request for the recording of a cancellation was 
presented by an Office, that Office, and refund any fees paid, after deduction of an amount 
corresponding to one-half of the relevant fees referred to in item 7 of the Schedule of Fees, 
to the party having paid those fees. 

(3) [Requests Not Considered as Such] If the requirements of Rule 25(1)(b) or (c) are not 
complied with, the request shall not be considered as such and the International Bureau 
shall inform the sender accordingly. 
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Rule 27 
Recording and Notification of a Change or of a Cancellation; 

Merger of International Registrations; Declaration That a Change in Ownership or a 
Limitation Has No Effect 

(1) [Recording and Notification of a Change or of a Cancellation] (a)  The International 
Bureau shall, provided that the request referred to in Rule 25(1)(a) is in order, promptly 
record the change or the cancellation in the International Register, shall notify accordingly 
the Offices of the designated Contracting Parties in which the change has effect or, in the 
case of a cancellation, the Offices of all the designated Contracting Parties, and shall inform 
at the same time the holder and, if the request was presented by an Office, that Office. 
Where the recording relates to a change in ownership, the International Bureau shall also 
inform the former holder in the case of a total change in ownership and the holder of the part 
of the international registration which has been assigned or otherwise transferred in the case 
of a partial change in ownership. Where the request for the recording of a cancellation was 
presented by the holder or by an Office other than the Office of origin during the five-year 
period referred to in Article 6(3) of the Agreement and Article 6(3) of the Protocol, the 
International Bureau shall also inform the Office of origin. 

(b) The change or the cancellation shall be recorded as of the date of receipt by the 
International Bureau of a request complying with the applicable requirements, except that, 
where a request has been made in accordance with Rule 25(2)(c), it may be recorded as of 
a later date. 

(2) [Deleted] 

(3) [Recording of Merger of International Registrations] Where the same natural person or 
legal entity has been recorded as the holder of two or more international registrations 
resulting from a partial change in ownership, the registrations shall be merged at the request 
of the said person or entity, made either direct or through the Office of the Contracting Party 
of the holder. The International Bureau shall notify accordingly the Offices of the designated 
Contracting Parties affected by the change and shall inform at the same time the holder and, 
if the request was presented by an Office, that Office. 
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(4) [Declaration That a Change in Ownership Has No Effect] (a) The Office of a designated 
Contracting Party which is notified, by the International Bureau, of a change in ownership 
affecting that Contracting Party may declare that the change in ownership has no effect in 
the said Contracting Party. The effect of such a declaration shall be that, with respect to the 
said Contracting Party, the international registration concerned shall remain in the name of 
the transferor. 

(b) The declaration referred to in subparagraph (a) shall indicate 

(i) the reasons for which the change in ownership has no effect, 

(ii) the corresponding essential provisions of the law, and 

(iii) whether such declaration may be subject to review or appeal. 

(c) The declaration referred to in subparagraph (a) shall be sent to the International Bureau 
before the expiry of 18 months from the date on which the notification referred to in 
subparagraph (a) was sent to the Office concerned. 

(d) The International Bureau shall record in the International Register any declaration made 
in accordance with subparagraph (c) and, as the case may be, record as a separate 
international registration that part of the international registration which has been the subject 
of the said declaration, and shall notify accordingly the party (holder or Office) that 
presented the request for the recording of a change in ownership and the new holder. 

(e) Any final decision relating to a declaration made in accordance with subparagraph (c) 
shall be notified to the International Bureau which shall record it in the International Register 
and, as the case may be, modify the International Register accordingly, and shall notify 
accordingly the party (holder or Office) that presented the request for the recording of a 
change in ownership and the new holder. 

(5) [Declaration That a Limitation Has No Effect] (a) The Office of a designated Contracting 
Party which is notified by the International Bureau of a limitation of the list of goods and 
services affecting that Contracting Party may declare that the limitation has no effect in the 



 240

said Contracting Party. The effect of such a declaration shall be that, with respect to the said 
Contracting Party, the limitation shall not apply to the goods and services affected by the 
declaration. 

(b) The declaration referred to in subparagraph (a) shall indicate 

(i) the reasons for which the limitation has no effect, 

(ii) where the declaration does not affect all the goods and services to which the limitation 
relates, those which are affected by the declaration or those which are not affected by the 
declaration, 

(iii) the corresponding essential provisions of the law, and 

(iv) whether such declaration may be subject to review or appeal. 

(c) The declaration referred to in subparagraph (a) shall be sent to the International Bureau 
before the expiry of 18 months from the date on which the notification referred to in 
subparagraph (a) was sent to the Office concerned. 

(d) The International Bureau shall record in the International Register any declaration made 
in accordance with subparagraph (c) and shall notify accordingly the party (holder or Office) 
that presented the request to record the limitation. 

(e) Any final decision relating to a declaration made in accordance with subparagraph (c) 
shall be notified to the International Bureau which shall record it in the International Register 
and notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request to record the 
limitation. 

Rule 28 
Corrections in the International Register 

(1) [Correction]  Where the International Bureau, acting ex officio or at the request of the 
holder or of an Office, considers that there is an error concerning an international registration 
in the International Register, it shall modify the Register accordingly. 
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(2) [Notification]  The International Bureau shall notify accordingly the holder and, at the 
same time, the Offices of the designated Contracting Parties in which the correction has 
effect. 

(3) [Refusal Following a Correction] Any Office referred to in paragraph (2) shall have the 
right to declare in a notification of provisional refusal addressed to the International Bureau 
that it considers that protection cannot, or can no longer, be granted to the international 
registration as corrected. Article 5 of the Agreement or Article 5 of the Protocol and Rules 16 
to 18 shall apply mutatis mutandis, it being understood that the period allowed for sending 
the said notification shall be counted from the date of sending the notification of the 
correction to the Office concerned.  

(4) [Time Limit for Correction]  Notwithstanding paragraph (1), an error which is attributable 
to an Office and the correction of which would affect the rights deriving from the international 
registration may be corrected only if a request for correction is received by the International 
Bureau within nine months from the date of publication of the entry in the International 
Register which is the subject of the correction. 

Chapter 6 
Renewals 

Rule 29 
Unofficial Notice of Expiry 

The fact that the unofficial notice referred to in Article 7(4) of the Agreement and Article 7(3) 
of the Protocol is not received shall not constitute an excuse for failure to comply with any 
time limit under Rule 30. 

Rule 30 
Details Concerning Renewal 

(1) [Fees] (a)  The international registration shall be renewed upon payment, at the latest on 
the date on which the renewal of the international registration is due, of 

(i) the basic fee, 
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(ii) where applicable, the supplementary fee, and, 

(iii) the complementary fee or individual fee, as the case may be, for each designated 
Contracting Party for which no refusal or invalidation is recorded in the International Register 
in respect of all the goods and services concerned, as specified or referred to in item 6 of 
the Schedule of Fees. However, such payment may be made within six months from the date 
on which the renewal of the international registration is due, provided that the surcharge 
specified in item 6.5 of the Schedule of Fees is paid at the same time. 

(b) If any payment made for the purposes of renewal is received by the International Bureau 
earlier than three months before the date on which the renewal of the international 
registration is due, it shall be considered as having been received three months before the 
date on which renewal is due. 

(2) [Further Details] (a)  Where the holder does not wish to renew the international 
registration in respect of a designated Contracting Party for which no refusal is recorded in 
the International Register in respect of all the goods and services concerned, payment of the 
required fees shall be accompanied by a statement that the renewal of the international 
registration is not to be recorded in the International Register in respect of that Contracting 
Party. 

(b) Where the holder wishes to renew the international registration in respect of a designated 
Contracting Party notwithstanding the fact that a refusal is recorded in the International 
Register for that Contracting Party in respect of all the goods and services concerned, 
payment of the required fees, including the complementary fee or individual fee, as the case 
may be, for that Contracting Party, shall be accompanied by a statement that the renewal of 
the international registration is to be recorded in the International Register in respect of that 
Contracting Party. 

(c) The international registration may not be renewed in respect of any designated 
Contracting Party in respect of which an invalidation has been recorded for all goods and 
services under Rule 19(2) or in respect of which a renunciation has been recorded under 
Rule 27(1)(a). The international registration may not be renewed in respect of any 
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designated Contracting Party for those goods and services in respect of which an 
invalidation of the effects of the international registration in that Contracting Party has been 
recorded under Rule 19(2) or in respect of which a limitation has been recorded under 
Rule 27(1)(a). 

(d) The fact that the international registration is not renewed in respect of all of the 
designated Contracting Parties shall not be considered to constitute a change for the 
purposes of Article 7(2) of the Agreement or Article 7(2) of the Protocol. 

(3) [Insufficient Fees] (a)  If the amount of the fees received is less than the amount of the 
fees required for renewal, the International Bureau shall promptly notify at the same time 
both the holder and the representative, if any, accordingly. The notification shall specify the 
missing amount. 

(b) If the amount of the fees received is, on the expiry of the period of six months referred to 
in paragraph (1)(a), less than the amount required under paragraph (1), the International 
Bureau shall not, subject to subparagraph (c), record the renewal, and shall reimburse the 
amount received to the party having paid it and notify accordingly the holder and the 
representative, if any. 

(c) If the notification referred to in subparagraph (a) was sent during the three months 
preceding the expiry of the period of six months referred to in paragraph (1)(a) and if the 
amount of the fees received is, on the expiry of that period, less than the amount required 
under paragraph (1) but is at least 70% of that amount, the International Bureau shall 
proceed as provided in Rule 31(1) and (3). If the amount required is not fully paid within 
three months from the said notification, the International Bureau shall cancel the renewal, 
notify accordingly the holder, the representative, if any, and the Offices which had been 
notified of the renewal, and reimburse the amount received to the party having paid it. 

(4) [Period for Which Renewal Fees Are Paid] The fees required for each renewal shall be 
paid for ten years, irrespective of the fact that the international registration contains, in the list 
of designated Contracting Parties, only Contracting Parties designated under the 
Agreement, only Contracting Parties designated under the Protocol, or both Contracting 
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Parties designated under the Agreement and Contracting Parties designated under the 
Protocol. As regards payments under the Agreement, the payment for ten years shall be 
considered to be a payment for an instalment of ten years. 

Rule 31 
Recording of the Renewal; Notification and Certificate 

(1) [Recording and Effective Date of the Renewal] Renewal shall be recorded in the 
International Register with the date on which renewal was due, even if the fees required for 
renewal are paid within the period of grace referred to in Article 7(5) of the Agreement and in 
Article 7(4) of the Protocol. 

(2) [Renewal Date in the Case of Subsequent Designations] The effective date of the renewal 
shall be the same for all designations contained in the international registration, irrespective 
of the date on which such designations were recorded in the International Register. 

(3) [Notification and Certificate] The International Bureau shall notify the Offices of the 
designated Contracting Parties concerned of the renewal and shall send a certificate to the 
holder. 

(4) [Notification in Case of Non-Renewal] (a)  Where an international registration is not 
renewed, the International Bureau shall notify accordingly the Offices of all of the Contracting 
Parties designated in that international registration. 

(b) Where an international registration is not renewed in respect of a designated Contracting 
Party, the International Bureau shall notify the Office of that Contracting Party accordingly. 
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Chapter 7 
Gazette and Data Base 

Rule 32 
Gazette 

(1) [Information Concerning International Registrations] (a)  The International Bureau shall 
publish in the Gazette relevant data concerning 

(i) international registrations effected under Rule 14; 

(ii) information communicated under Rule 16(1); 

(iii) provisional refusals recorded under Rule 17(4), with an indication as to whether the 
refusal relates to all the goods and services or only some of them but without an indication of 
the goods and services concerned and without the grounds for refusal, and statements and 
information recorded under Rule 17(5)(c) and (6)(b);  

(iv) renewals recorded under Rule 31(1); 

(v) subsequent designations recorded under Rule 24(8); 

(vi) continuation of effects of international registrations under Rule 39; 

(vii) changes in ownership, limitations, renunciations and changes of name or address of the 
holder recorded under Rule 27; 

(viii) cancellations effected under Rule 22(2) or recorded under Rule 27(1) or Rule 34(3)(d); 

(ix) corrections effected under Rule 28; 

(x) invalidations recorded under Rule 19(2); 

(xi) information recorded under Rules 20, 20bis, 21, 21bis, 22(2)(a), 23, 27(3) and (4) 
and 40(3); 

(xii) international registrations which have not been renewed. 
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(b) The reproduction of the mark shall be published as it appears in the international 
application. Where the applicant has made the declaration referred to in Rule 9(4)(a)(vi), the 
publication shall indicate that fact. 

(c) Where a color reproduction of the mark is furnished under Rule 9(4)(a)(v) or (vii), the 
Gazette shall contain both a reproduction of the mark in black and white and the 
reproduction in color. 

(2) [Information Concerning Particular Requirements and Certain Declarations of Contracting 
Parties] The International Bureau shall publish in the Gazette 

(i) any notification made under Rule 7 or Rule 20bis(6) and any declaration made under 
Rule 17(5)(d) or (e); 

(ii) any declarations made under Article 5(2)(b) or Article 5(2)(b) and (c), first sentence, of 
the Protocol;  

(iii) any declarations made under Article 8(7) of the Protocol; 

(iv) any notification made under Rule 34(2)(b) or (3)(a); 

(v) a list of the days on which the International Bureau is not scheduled to be open to the 
public during the current and the following calendar year. 

(3) [Yearly Index] In respect of every year, the International Bureau shall publish an index 
indicating, in alphabetical order, the names of the holders of the international registrations 
concerning which one or more entries were published in the Gazette during that year. The 
name of the holder shall be accompanied by the number of the international registration, the 
page number of the Gazette issue in which the entry affecting the international registration 
was published and the indication of the nature of the entry, such as registration, renewal, 
refusal, invalidation, cancellation or change. 

(4) [Number of Copies for Offices of Contracting Parties] (a)  The International Bureau shall 
send to the Office of each Contracting Party copies of the Gazette. Each Office shall be 
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entitled, free of charge, to two copies and, where during a given calendar year the number 
of designations recorded with respect to the Contracting Party concerned has 
exceeded 2,000, in the following year one additional copy and further additional copies for 
every 1,000 designations in excess of 2,000. Each Contracting Party may purchase every 
year, at half of the subscription price, the same number of copies as that to which it is 
entitled free of charge.  

(b) If the Gazette is available in more than one form, each Office may choose the form in 
which it wishes to receive any copy to which it is entitled. 

Rule 33 
Electronic Data Base 

(1) [Contents of Data Base] The data which are both recorded in the International Register 
and published in the Gazette under Rule 32 shall be entered in an electronic data base. 

(2) [Data Concerning Pending International Applications and Subsequent Designations] If an 
international application or a designation under Rule 24 is not recorded in the International 
Register within three working days following the receipt by the International Bureau of the 
international application or designation, the International Bureau shall enter in the electronic 
data base, notwithstanding any irregularities that may exist in the international application or 
designation as received, all the data contained in the international application or 
designation. 

(3) [Access to Electronic Data Base] The electronic data base shall be made accessible to 
the Offices of the Contracting Parties and, against payment of the prescribed fee, if any, to 
the public, by on-line access and through other appropriate means determined by the 
International Bureau. The cost of accessing shall be borne by the user. Data entered under 
paragraph (2) shall be accompanied by a warning to the effect that the International Bureau 
has not yet made a decision on the international application or on the designation under 
Rule 24. 
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Chapter 8 
Fees 

Rule 34 
Amounts and Payment of Fees 

(1) [Amounts of Fees] The amounts of fees due under the Agreement, the Protocol or these 
Regulations, other than individual fees, are specified in the Schedule of Fees that is annexed 
to these Regulations and forms an integral part thereof. 

(2) [Payments] (a)  The fees indicated in the Schedule of Fees may be paid to the 
International Bureau by the applicant or the holder, or, where the Office of the Contracting 
Party of the holder accepts to collect and forward such fees, and the applicant or the holder 
so wishes, by that Office. 

(b) Any Contracting Party whose Office accepts to collect and forward fees shall notify that 
fact to the Director General. 

(3) [Individual Fee Payable in Two Parts]  (a)  A Contracting Party that makes or has made a 
declaration under Article 8(7) of the Protocol may notify the Director General that the 
individual fee to be paid in respect of a designation of that Contracting Party comprises two 
parts, the first part to be paid at the time of filing the international application or the 
subsequent designation of that Contracting Party and the second part to be paid at a later 
date which is determined in accordance with the law of that Contracting Party. 

(b) Where subparagraph (a) applies, the references in items 2, 3 and 5 of the Schedule of 
Fees to an individual fee shall be construed as references to the first part of the individual 
fee. 

(c) Where subparagraph (a) applies, the Office of the designated Contracting Party 
concerned shall notify the International Bureau when the payment of the second part of the 
individual fee becomes due. The notification shall indicate 

(i) the number of the international registration concerned, 
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(ii) the name of the holder, 

(iii) the date by which the second part of the individual fee must be paid, 

(iv) where the amount of the second part of the individual fee is dependent on the number of 
classes of goods and services for which the mark is protected in the designated Contracting 
Party concerned, the number of such classes. 

(d) The International Bureau shall transmit the notification to the holder. Where the second 
part of the individual fee is paid within the applicable period, the International Bureau shall 
record the payment in the International Register and notify the Office of the Contracting Party 
concerned accordingly. Where the second part of the individual fee is not paid within the 
applicable period, the International Bureau shall notify the Office of the Contracting Party 
concerned, cancel the international registration in the International Register with respect to 
the Contracting Party concerned and notify the holder accordingly. 

(4) [Modes of Payment of Fees to the International Bureau] Fees shall be paid to the 
International Bureau as specified in the Administrative Instructions. 

(5) [Indications Accompanying the Payment] At the time of the payment of any fee to the 
International Bureau, an indication must be given, 

(i) before international registration, of the name of the applicant, the mark concerned and the 
purpose of the payment;  

(ii) after international registration, of the name of the holder, the number of the international 
registration concerned and the purpose of the payment. 

(6) [Date of Payment] (a)  Subject to Rule 30(1)(b) and to subparagraph (b), any fee shall be 
considered to have been paid to the International Bureau on the day on which the 
International Bureau receives the required amount. 

(b) Where the required amount is available in an account opened with the International 
Bureau and that Bureau has received instructions from the holder of the account to debit it, 
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the fee shall be considered to have been paid to the International Bureau on the day on 
which the International Bureau receives an international application, a subsequent 
designation, an instruction to debit the second part of an individual fee, a request for the 
recording of a change or an instruction to renew an international registration. 

(7) [Change in the Amount of the Fees] (a)  Where the amount of the fees payable in respect 
of the filing of an international application is changed between, on the one hand, the date on 
which the request to present the international application to the International Bureau is 
received, or is deemed to have been received under Rule 11(1)(a) or (c), by the Office of 
origin and, on the other hand, the date of the receipt of the international application by the 
International Bureau, the fee that was valid on the first date shall be applicable. 

(b) Where a designation under Rule 24 is presented by the Office of the Contracting Party of 
the holder and the amount of the fees payable in respect of that designation is changed 
between, on the one hand, the date of receipt, by the Office, of the request by the holder to 
present the said designation and, on the other hand, the date on which the designation is 
received by the International Bureau, the fee that was valid on the first date shall be 
applicable. 

(c) Where paragraph (3)(a) applies, the amount of the second part of the individual fee 
which is valid on the later date referred to in that paragraph shall be applicable. 

(d) Where the amount of the fees payable in respect of the renewal of an international 
registration is changed between the date of payment and the due date of the renewal, the 
fee that was valid on the date of payment, or on the date considered to be the date of 
payment under Rule 30(1)(b), shall be applicable. Where the payment is made after the due 
date, the fee that was valid on the due date shall be applicable. 

(e) Where the amount of any fee other than the fees referred to in subparagraphs (a), (b), (c) 
and (d) is changed, the amount valid on the date on which the fee was received by the 
International Bureau shall be applicable. 
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Rule 35 
Currency of Payments 

(1) [Obligation to Use Swiss Currency] All payments due under these Regulations shall be 
made to the International Bureau in Swiss currency irrespective of the fact that, where the 
fees are paid by an Office, that Office may have collected those fees in another currency. 

(2) [Establishment of the Amount of Individual Fees in Swiss Currency] (a)  Where a 
Contracting Party makes a declaration under Article 8(7)(a) of the Protocol that it wants to 
receive an individual fee, the amount of the individual fee indicated to the International 
Bureau shall be expressed in the currency used by its Office. 

(b) Where the fee is indicated in the declaration referred to in subparagraph (a) in a currency 
other than Swiss currency, the Director General shall, after consultation with the Office of the 
Contracting Party concerned, establish the amount of the individual fee in Swiss currency on 
the basis of the official exchange rate of the United Nations. 

(c) Where, for more than three consecutive months, the official exchange rate of the United 
Nations between the Swiss currency and the other currency in which the amount of an 
individual fee has been indicated by a Contracting Party is higher or lower by at least 5% 
than the last exchange rate applied to establish the amount of the individual fee in Swiss 
currency, the Office of that Contracting Party may ask the Director General to establish a 
new amount of the individual fee in Swiss currency according to the official exchange rate of 
the United Nations prevailing on the day preceding the day on which the request is made. 
The Director General shall proceed accordingly. The new amount shall be applicable as 
from a date which shall be fixed by the Director General, provided that such date is between 
one and two months after the date of the publication of the said amount in the Gazette. 

(d) Where, for more than three consecutive months, the official exchange rate of the United 
Nations between the Swiss currency and the other currency in which the amount of an 
individual fee has been indicated by a Contracting Party is lower by at least 10% than the 
last exchange rate applied to establish the amount of the individual fee in Swiss currency, 
the Director General shall establish a new amount of the individual fee in Swiss currency 
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according to the current official exchange rate of the United Nations. The new amount shall 
be applicable as from a date which shall be fixed by the Director General, provided that 
such date is between one and two months after the date of the publication of the said 
amount in the Gazette. 

 

Rule 36 
Exemption From Fees 

Recording of the following shall be exempt from fees: 

(i) the appointment of a representative, any change concerning a representative and the 
cancellation of the recording of a representative, 

(ii) any change concerning the telephone and telefacsimile numbers of the holder, 

(iii) the cancellation of the international registration, 

(iv) any renunciation under Rule 25(1)(a)(iii), 

(v) any limitation effected in the international application itself under Rule 9(4)(a)(xiii) or in a 
subsequent designation under Rule 24(3)(a)(iv), 

(vi) any request by an Office under Article 6(4), first sentence, of the Agreement or 
Article 6(4), first sentence, of the Protocol,  

(vii) the existence of a judicial proceeding or of a final decision affecting the basic 
application, or the registration resulting therefrom, or the basic registration, 

(viii) any refusal under Rule 17, Rule 24(9) or Rule 28(3), any statement under Rule 17(5) or 
(6) or any declaration under Rule 20bis(5) or Rule 27(4) or (5), 

(ix) the invalidation of the international registration, 

(x) information communicated under Rule 20, 
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(xi) any notification under Rule 21 or Rule 23, 

(xii) any correction in the International Register. 

 

Rule 37 
Distribution of Supplementary Fees 

and Complementary Fees 

(1) The coefficient referred to in Article 8(5) and (6) of the Agreement and Article 8(5) and (6) 
of the Protocol shall be as follows: 

for Contracting Parties which examine only for 

absolute grounds of refusal....................................................... two 

for Contracting Parties which also examine for prior rights: 

(a) following opposition by third parties................... three 

(b) ex officio............................................................... four 

(2) Coefficient four shall also be applied to Contracting Parties which carry out ex officio 
searches for prior rights with an indication of the most significant prior rights. 

Rule 38 
Crediting of Individual Fees to the Accounts 

of the Contracting Parties Concerned 

Any individual fee paid to the International Bureau in respect of a Contracting Party having 
made a declaration under Article 8(7)(a) of the Protocol shall be credited to the account of 
that Contracting Party with the International Bureau within the month following the month in 
the course of which the recording of the international registration, subsequent designation or 
renewal for which that fee has been paid was effected or the payment of the second part of 
the individual fee was recorded. 
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Chapter 9 
Miscellaneous 

Rule 39 
Continuation of Effects of International Registrations 

in Certain Successor States 

(1) Where any State (“the successor State”) whose territory was, before the independence of 
that State, part of the territory of a Contracting State (“the predecessor country”) has 
deposited with the Director General a declaration of continuation the effect of which is that 
the Agreement is applied by the successor State, the effects in the successor State of any 
international registration with a territorial extension to the predecessor country which is 
effective from a date prior to the date fixed under paragraph (2) shall be subject to 

(i) the filing with the International Bureau, within six months from the date of a notice 
addressed for that purpose by the International Bureau to the holder of the international 
registration concerned, of a request that such international registration continue its effects in 
the successor State, and 

(ii) the payment to the International Bureau, within the same time limit, of a fee of 23 Swiss 
francs, which shall be transferred by the International Bureau to the Office of the successor 
State, and of a fee of 41 Swiss francs for the benefit of the International Bureau. 

(2) The date referred to in paragraph (1) shall be the date notified by the successor State to 
the International Bureau for the purposes of this Rule, provided that such date may not be 
earlier than the date of independence of the successor State. 

(3) The International Bureau shall, upon receipt of the request and the fees referred to in 
paragraph (1), notify the Office of the successor State and make the corresponding 
recording in the International Register. 

(4) With respect to any international registration concerning which the Office of the 
successor State has received a notification under paragraph (3), that Office may only refuse 
protection if the time limit referred to in Article 5(2) of the Agreement has not expired with 
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respect to the territorial extension to the predecessor country and if the notification of refusal 
is received by the International Bureau within that time limit. 

(5) This Rule shall not apply to the Russian Federation. 

Rule 40 
Entry into Force; Transitional Provisions 

(1) [Entry into Force] These Regulations shall enter into force on April 1, 2004, and shall, as 
of that date, replace the Regulations under the Agreement as in force on March 31, 1996 
(hereinafter referred to as “the Regulations under the Agreement”). 

(2) [General Transitional Provisions] (a)  Notwithstanding paragraph (1), 

(i) an international application the request for presentation to the International Bureau of 
which was received, or is deemed to have been received under Rule 11(1)(a) or (c), by the 
Office of origin before April 1, 1996, shall, to the extent that it conforms to the requirements 
of the Regulations under the Agreement, be deemed to conform to the applicable 
requirements for the purposes of Rule 14; 

(ii) a request for the recording of a change under Rule 20 of the Regulations under the 
Agreement sent by the Office of origin or by another interested Office to the International 
Bureau before April 1, 1996, or, where such date can be identified, whose date of receipt by 
the Office of origin or by another interested Office for presentation to the International Bureau 
is earlier than April 1, 1996, shall, to the extent that it conforms to the requirements of the 
Regulations under the Agreement, be deemed to conform to the applicable requirements for 
the purposes of Rule 24(7) or to be in order for the purposes of Rule 27; 

(iii) an international application, or a request for the recording of a change under Rule 20 of 
the Regulations under the Agreement, that, before April 1, 1996, has been the subject of any 
action by the International Bureau under Rules 11, 12, 13 or 21 of the Regulations under the 
Agreement, shall continue to be processed by the International Bureau under the said Rules; 
the date of the resulting international registration or recording in the International Register 
shall be governed by Rule 15 or 22 of the Regulations under the Agreement; 
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(iv) a notification of refusal or a notification of invalidation sent by the Office of a designated 
Contracting Party before April 1, 1996, shall, to the extent that it conforms to the 
requirements of the Regulations under the Agreement, be deemed to conform to the 
applicable requirements for the purposes of Rule 17(4) and (5) or of Rule 19(2). 

(b) For the purposes of Rule 34(7), the fees valid at any date before April 1, 1996, shall be 
the fees prescribed by Rule 32 of the Regulations under the Agreement. 

(c) Notwithstanding Rule 10(1), where, in accordance with Rule 34(7)(a), the fees paid in 
respect of the filing of an international application are the fees prescribed for 20 years by 
Rule 32 of the Regulations under the Agreement, no second instalment shall be due. 

(d) Where, in accordance with Rule 34(7)(b), the fees paid in respect of a subsequent 
designation are the fees prescribed by Rule 32 of the Regulations under the Agreement, 
paragraph (3) shall not apply. 

(3) [Transitional Provisions Applicable to International Registrations for Which Fees Have 
Been Paid for 20 Years] (a)  Where an international registration for which the required fees 
had been paid for 20 years is the subject of a subsequent designation under Rule 24 and 
where the current term of protection of that international registration expires more than ten 
years after the effective date of the subsequent designation as determined in accordance 
with Rule 24(6), the provisions of subparagraphs (b) and (c) shall apply. 

(b) Six months before the expiry of the first period of ten years of the current term of 
protection of the international registration, the International Bureau shall send to the holder 
and his representative, if any, a notice indicating the exact date of expiry of the first period of 
ten years and the Contracting Parties which were the subject of subsequent designations 
referred to in subparagraph (a). Rule 29 shall apply mutatis mutandis. 

(c) Payment of complementary and individual fees corresponding to the fees referred to in 
Rule 30(1)(iii) shall be required for the second period of ten years in respect of the 
subsequent designations referred to in subparagraph (a). Rule 30(1) and (3) shall apply 
mutatis mutandis. 
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(d) The International Bureau shall record in the International Register the fact that payment 
has been made to the International Bureau for the second period of ten years. The date of 
recording shall be the date of expiry of the first period of ten years, even if the fees required 
are paid within the period of grace referred to in Article 7(5) of the Agreement and in 
Article 7(4) of the Protocol. 

(e) The International Bureau shall notify the Offices of the designated Contracting Parties 
concerned of the fact that payment has or has not been made for the second period of ten 
years and shall at the same time inform the holder. 

(4) [Transitional Provisions Concerning Languages] Rule 6 as in force before April 1, 2004 
shall continue to apply to any international application which was received, or in accordance 
with Rule 11(1)(a) or (c) is deemed to have been received, by the Office of origin before that 
date, to any international registration resulting therefrom and to any communication relating 
thereto. Rule 6 as in force before April 1, 2004 shall cease to apply where a subsequent 
designation under the Protocol is filed directly with the International Bureau or is filed with the 
Office of the Contracting Party of the holder on or after that date, provided that the 
subsequent designation is recorded in the International Register. 

Rule 41 
Administrative Instructions 

(1) [Establishment of Administrative Instructions; Matters Governed by Them]  (a)  The 
Director General shall establish Administrative Instructions. The Director General may modify 
them. Before establishing or modifying the Administrative Instructions, the Director General 
shall consult the Offices which have a direct interest in the proposed Administrative 
Instructions or their proposed modification. 

(b) The Administrative Instructions shall deal with matters in respect of which these 
Regulations expressly refer to such Instructions and with details in respect of the application 
of these Regulations. 
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(2) [Control by the Assembly]  The Assembly may invite the Director General to modify any 
provision of the Administrative Instructions, and the Director General shall proceed 
accordingly. 

(3) [Publication and Effective Date]  (a)  The Administrative Instructions and any modification 
thereof shall be published in the Gazette. 

(b) Each publication shall specify the date on which the published provisions become 
effective. The dates may be different for different provisions, provided that no provision may 
be declared effective prior to its publication in the Gazette. 

(4) [Conflict with the Agreement, the Protocol or These Regulations]  In the case of conflict 
between, on the one hand, any provision of the Administrative Instructions and, on the other 
hand any provision of the Agreement, the Protocol or these Regulations, the latter shall 
prevail. 

1 Paragraph (1) of Rule 7 read: 

“Where a Contracting Party requires that, where its Office is the Office of origin and the 
holder’s address is in the territory of that Contracting Party, designations made subsequently 
to the international registration be presented to the International Bureau by the said Office, it 
shall notify that requirement to the Director General.” 

2 Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union: 

“The reference in Rule 17(5)(b) to a further decision that affects the protection of the mark 
includes also the case where that further decision is taken by the Office, for example in the 
case of restitutio in integrum, notwithstanding the fact that the Office has already stated that 
the procedures before the Office have been completed.” 

3 Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union: 

“The references in Rule 17(6)(a)(ii) and (iii) to observations by third parties apply only to 
those Contracting Parties whose legislation provides for such observations.” 
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4 Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union: 

“Where a request to record a license does not include the indication, provided for in 
Rule 20bis(1)(c)(v), that the license is exclusive or sole, it may be considered that the license 
is non-exclusive.” 

5 Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union: 

“Subparagraph (a) of Rule 20bis(6) deals with the case of a notification by a Contracting 
Party whose law does not provide for the recording of trademark licenses; such a notification 
may be made at any time; subparagraph (b) on the other hand deals with the case of a 
notification by a Contracting Party whose law does provide for the recording of trademark 
licenses but which is unable at present to give effect to the recording of a license in the 
International Register; this latter notification, which may be withdrawn at any time, may only 
be made before this Rule has come into force or before the Contracting Party has become 
bound by the Agreement or the Protocol.” 
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    ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 
 
  นายกองภพ รัตนสุต  เกิดเมือ่วันที่ 7 พฤษภาคม 2524 สําเร็จการศึกษาปริญญา
ตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกยีรตินิยมอันดับสอง) จากคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป
การศึกษา 2544 สอบผานหลักสูตรวิชาวาความของสาํนกัฝกอบรมวิชาวาความแหงสภา
ทนายความ รุนที ่18 ในป 2544 และเขาศึกษาตอหลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑิตทีจุ่ฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั  เมื่อปการศึกษา พ.ศ.2545 สอบไลไดความรูเนติบัณฑติ สมัยที ่56 เมื่อปการศึกษา 
2546 ปจจุบันรับราชการในตําแหนงเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน 4 สํานักงานปองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ 
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