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บทที่  1 
 

บทนํา 
 
  1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
ในปจจุบันผูประกอบธุรกิจการคา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูสงออกไทยที่สงสินคา           

ไปจําหนาย ในตางประเทศมีความตองการที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในตางประเทศมากขึ้น
และ  มีผูประกอบธุรกิจการคาเปนจํานวนมากที่ประสบปญหาในการถูกละเมิดเคร่ืองหมายการคา            
ของตนในตางประเทศ  เนื่องจากไมไดนําเครื่องหมายการคาไปจดทะเบียนในประเทศที่สงสินคาไป
จําหนาย นอกจากนี้ ยังถูกคูแขงฉวยโอกาสนําเครื่องหมายการคาของผูสงออกไทยไปจดทะเบียนใน
ตางประเทศ  ทําใหเกิดปญหาผูสงออกไทยไมสามารถสงสินคาเขาไปจําหนายในประเทศนั้นไดหรือ
หากสงเขาไปไดก็จะถูกจับกุมดําเนินคดีฐานละเมิดเครื่องหมายการคาของผู อ่ืน ที่ เลียนหรือ                    
ปลอมเครื่องหมายการคาของตนเอง สงผลกระทบตอการสงออกกอใหเกิดความเสียหายเปน              
จํานวนเงินมูลคามหาศาล1 เชน เครื่องหมายการคา กุญแจ “SOLEX”  กางเกงชั้นในชาย “J PRESS”  
ถูกบริษัทในประเทศเวียดนามนําไปจดทะเบียน ,เครื่องหมายการคาของบุหรี่ "สายฝน" และ                  
"กรองทิพย" ของโรงงานยาสูบ เครื่องหมายการคาของน้ําปลาตรา “ปลาหมึก” เครื่องหมายการคา
เครื่องดื่ม “เบียรสิงห”  เครื่องหมายการคาของขนมปงฟารมเฮาส  เครื่องหมายการคาของสุขภัณฑ 
COTTO  ถูกนําไปจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , และเครื่องหมายการคา 
ถานไฟฉาย “National” ถูกนําไปจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา2   

สาเหตุสํ าคัญที่ ทํ า ให เกิดปญหาดั งกล าวข างตนขึ้ น  เนื่ อ งจากระบบการ                         
กอตั้งสิทธิในเครื่องหมายการคาของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย  ใชระบบจดทะเบียน
(Registration System) โดยไดกําหนดใหผูที่ประสงคจะขอรับความคุมครองสิทธิในเครื่องหมาย
การคาของตน  จะตองนําเครื่องหมายการคานั้นไปจดทะเบียนเสียกอนจึงจะไดรับความคุมครองโดย
สมบูรณตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศไทยผูที่ใชเครื่องหมายการคาโดยสุจริตมากอน           
ก็อาจรองขอตอศาลเพื่อเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการคาได อาจกลาวไดวาระบบ                        
การกอต้ังสิทธิในเครื่องหมายการคาของประเทศไทย เปนระบบผสมระหวางหลักจดทะเบียน                     
กอนมีสิทธิกอน กับ หลักใชกอนมีสิทธิกอน  อนึ่ง ขอบเขตของความคุมครองจํากัดเฉพาะในประเทศ            

                                                  
1สมศักดิ์  พณิชยกุล, “ผลกระทบตอกฎหมายเครื่องหมายการคาของไทยในกรณีเขาเปนภาคีสมาชิกขอตกลง

มาดริดหรือพิธีสารมาดริด” , หนา 1. 
2 กรมทรัพยสินทางปญญา, “การคุมครองทรัพยสินทางปญหาไทยในตางประเทศ”., 10/6/2004. 
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ที่จดทะเบียนไวเทานั้น ไมครอบคลุมไปยังประเทศอื่นๆ ดวย จึงกอใหเกิดปญหาและความยุงยาก         
ตอผูประกอบธุรกิจที่จะตองไปจดทะเบียนขอรับความคุมครองในประเทศตางๆ  ซึ่งแตละประเทศจะมี
กฎระเบียบในการจดทะเบียนที่ไมเหมือนกัน  ใชภาษาแตกตางกัน  อีกทั้งจะตองดําเนินการตาม
กระบวนการทางกฎหมายของแตละประเทศอีกดวย  และประการสําคัญจะตองเสียคาใชจายใน                    
การจดทะเบียนที่สูงมาก จึงทําใหผูประกอบธุรกิจดังกลาวละเลยที่จะดําเนินการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา กอใหเกิดความเสียหายและเกิดปญหาดังกลาวขางตน กลาวคือ การยื่นขอ                     
จดทะเบียนในตางประเทศ  มีขั้นตอนที่ซับซอน คาใชจายสูง และบางประเทศมีขอกําหนดใหผูอ่ืนขอ
จดทะเบียนตองเปนผูมีภูมิลําเนาอยูในประเทศนั้นๆ หรือตองมีสัญชาติของประเทศนั้นๆ จึงจะขอยื่น
จดทะเบียนเองได มิฉะนั้นตองดําเนินการผานตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการคา3 

การเขารวมเปนภาคีสมาชิกระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ
ตามระบบมาดริด เปนหนทางหนึ่งที่อาจจะแกไขปญหาดังกลาวได โดยจะทําใหการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาในประเทศภาคีสมาชิกขอตกลงมาดริด ซึ่งปจจุบันมีสมาชิกอยู 56 ประเทศ หรือ             
พิธีสารมาดริด ซึ่งปจจุบันมีสมาชิกอยู 67 ประเทศ (นับถึง 22 กันยายน พ.ศ.2548) สามารถ
ดําเนินการไดโดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัดทั้งเวลา และคาใชจายในการจดทะเบียนอันจะเปน         
การแกไขปญหาที่เกิดข้ึนตอผูประกอบธุรกิจการคา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสงออกไทยซึ่งกําลังประสบ
ปญหาอยูในปจจุบันได 
 
  1.2  วัตถปุระสงคของการวิจัย 

 
1)  เพื่อศึกษาวิเคราะห  ถึงระบบ รูปแบบ  และขอดีขอเสียของระบบการจดทะเบียน

เครื่องหมายการคาระหวางประเทศตามขอตกลงของมาดริด และพิธีสารมาดริด  
  2)  เพื่อกําหนดมาตรการในการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการเขาเปน
ภาคีพิธีสารมาดริด 
  3) เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใน
ตางประเทศของผูประกอบธุรกิจสงออก  ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย รวมถึงรัฐบาลและ
บุคลากรของรัฐ 
 
 
   
 
                                                  

3กรมทรัพยสินทางปญญา, “การคุมครองทรัพยสินทางปญหาไทยในตางประเทศ”, 10/6/2004. 
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  1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

  
 การศึกษานี้ จะศึกษาคนควาและวิเคราะหดังนี้ 

  1)  หลักการและเหตุผล ของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง   
ประเทศตามระบบมาดริด รวมทั้งวิธีการในการดําเนินการตามระบบมาดริดในรายละเอียด                        
ทุกขั้นตอน ทั้งในขอกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติในการดําเนินการ         
ตั้งแตยื่นคําขอจดทะเบียน  จนถึงขั้น รับจดทะเบียน  และการประสานงานในแตละขั้นตอน           
เปรียบเทียบ กับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  

2)  ขอดีขอเสียจากการเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด  
   3)  เสนอแนะมาตรการในการเตรียมความพรอม ในการเขาเปนภาคีสมาชิก                        
พิธีสารมาดริด ทั้งในแงภาครัฐและภาคเอกชน 
 
  1.4  สมมติฐานของการวิจัย 

 
การเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริดจะเปนประโยชนแกประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง                       

การแกไขปญหาการละเมิดเครื่องหมายการคาของไทยในตางประเทศ  แตหากไมมีการกําหนดมาตรการ               
ทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอม  อาจทําใหประเทศไทยเสียประโยชน  ดังนั้นควรมีการ                     
กําหนดมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมกอนการเขาเปนภาคีขอตกลงดังกลาวดวย 
 
  1.5  วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษานี้จะเปนการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) จาก                 

ตัวบทกฎหมาย สนธิสัญญา และพิธีสารระหวางประเทศ กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของของ                
ทั้ งประเทศไทยและตางประเทศ  รายงานการศึกษา  เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา                        
ทางวิชาการ บทความ บทวิจารณ พรอมทั้งขอคิดเห็นจากการสัมภาษณบุคคลในวงการตางๆ                    
ที่เกี่ยวของ  
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  1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
1) เขาใจถึงระบบ รูปแบบ และขอดีขอเสียของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย

การคาระหวางประเทศตามพิธีสารมาดริด 
  2) เพื่อกําหนดมาตรการในการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการเขาเปนภาคี
พิธีสารมาดริด 
  3) เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                
ในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจสงออก ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย รวมถึงรัฐบาลและ
บคุลากรของรัฐ 
  4)  เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาคนควาตอไป  
 



บทที่  2 
 

ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศไทย 
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 

และความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 
 

2.1 แนวความคิดและความเปนมาของกฎหมายเครื่องหมายการคาของ        
ประเทศไทย 

 
จากการที่เจาของสินคาไทย เร่ิมใชตราหรือเครื่องหมายเพื่อแสดงถึงแหลงที่มา                

หรือแสดงถึงความเปนเจาของในสินคาของตน สงผลใหเครื่องหมายที่ใชกับสินคานั้นมีมูลคา
เพราะเครื่องหมายนั้นทําใหคนทั่วไปหรือผูบริโภคจดจําไดวาสินคานั้นมีคุณภาพดีหรือไม อยางไร               
เมื่อผูบริโภคจดจําไดวาเครื่องหมายนั้นใชกับสินคาประเภทใด ยอมทําใหสินคานั้นขายได                    
ในทองตลาด  บางครั้งมีผูฉวยโอกาสนําเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับของบุคคลอ่ืน             
ไปใชแอบอางกับสินคาของตน  กอใหเกิดความเสียหายกับเจาของเครื่องหมายการคาที่แทจริง               
ทั้งในแงชื่อเสียงและในแงเศรษฐกิจ ดวยเหตุนี้ จึงมีความจําเปนที่จะตองมีกฎหมายเขามาควบคุม
ในเร่ืองเครื่องหมายการคา  กฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวของกับเครื่องหมายการคา คือ กฎหมาย
ลักษณะอาญา ร.ศ.127 บัญญัติความผิดฐานปลอมและเลียนเครื่องหมายการคาเอาไว ตอมาในป 
พ.ศ. 2453 ไดมีการจัดตั้งหอทะเบียนเครื่องหมายการคาขึ้น เพื่อทําหนาที่ในการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา1 ภายหลัง มีเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนมากขึ้น จึงมีความ
จําเปนตองปรับปรุง ใหการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนระเบียบแบบแผนมากขึ้น               
โดยไดมีการจัดตั้งกรมทะเบียนการคาขึ้นในป พ.ศ.2466 ใหมีหนาที่ในการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาแทนหอทะเบียนเครื่องหมายการคา2   

กฎหมายเฉพาะที่ ใหความคุมครอง เครื่ องหมายการคาฉบับแรกของ               
ประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติลักษณเครื่องหมายแลยี่หอการคาขาย พ.ศ.2457 (Law on               
Trade Marks and Trade Names B.E.2457) หลังจากกฎหมายฉบับนี้ไดบังคับใชมาเปน
ระยะเวลาเกือบ 20 ป  ไดมีการประกาศให พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2474 มีผล

                                                  
  1 โกวิท สมไวย,“ยอหลักกฎหมายเครื่องหมายการคา”,(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม,2535) , 
หนา 54 . 

  2 เรียบเรียงจาก ธัชชัย ศุภผลศิริ ,“คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา ”,(กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพนิติธรรม,2536) ,หนา 2.  
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บังคับใชแทน  เมื่ อยุคสมัยเปลี่ ยนไป  การติดตอคาขายทั้ งภายในและนอกประเทศมี                 
ความเจริญกาวหนา บทบัญญัติตางที่บังคับใชอยูจึงลาสมัย ไมตอบสนองตอสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนไป อีกทั้ง ไมสามารถคุมครองสิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาไดเพียงพอ จงึไดมี
การประกาศใชพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาบังคับใชแทนพระราชบัญญัติ               
ฉบับเดิม โดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ.2534 ไดขยายความคุมครองไปถึง
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวมดวย นอกจากนี้ ยังกําหนดวา กรณีที่
เจาของเครื่องหมายการคาจะอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิในเครื่องหมายการคาของตน จะตอง             
ทําการจดทะเบียนดวย ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชนแหงสาธารณะ อีกทั้ง ยังไดมีการจัดตั้งกรมทรัพยสิน
ทางปญญาขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบในเรื่องทรัพยสินทางปญญาโดยเฉพาะ 3     

ตอมา ในป 2536 ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) 
ซึ่ งความตกลงในการกอ ต้ังองคการการคาโลก  มีความตกลงวาดวยสิทธิ ในทรัพย สิน                         
ทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights,Including Trade in Counterfeit Goods) หรือ ความตกลงทริปส (TRIPs) เปนความตกลง
ขางเคียง (Side Agreement)4 ทําใหประเทศไทยตองแกไขปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับ  
ความตกลงทริปส โดยการตราพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ขึ้นมา ซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติมไปจาก
กฎหมายเกาหลายประการ เชน กําหนดหลักเกณฑในเรื่องสิทธิแตเพียงผูเดียว(Exclusive Rights)  
ในการใชเคร่ืองหมายการคาของเจาของเครื่องหมายการคา, กําหนดหลักเกณฑในเรื่องของ               
การไดมาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการคา ซึ่งอาจไดมาจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา หรือ 
ไดมาจากการใชเครื่องหมายการคาโดยสุจริตมากอน, กําหนดหลักเกณฑในการเพิกถอนทะเบียน
เครื่องหมายการคา, เพิ่มเติมอํานาจของนายทะเบียนในสวนของการพิจารณาคําคัดคาน เปนตน  
จากการที่ประเทศไทยปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย  สงผลใหมาตรฐานเรื่องการคุมครองสิทธิใน
เครื่องหมายการคาเปนที่ยอมรับในระดับสากล  อันจะเปนการสงเสริมการคาระหวางประเทศ               
ไปในตัวดวย  

แมวา ประเทศไทยจะมิไดเขาเปนภาคีสมาชิกในอนุสัญญากรุงปารีสวาดวยการ
คุมครองทรัพยสินอุตสาหกรรม ค.ศ.1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial 
                                                  
  3 เรียบเรียงจาก ธัชชัย ศุภผลศิริ ,“ระบบทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย”,(กรุงเทพฯ : กรม
ทรัพยสินทางปญญา ,2544),หนา 72.  

  4  อรพรรณ พนัสพัฒนา, “ประเด็นใหม เรื่อง สิทธิในทรัพยสินทางปญญาภายใตความตกลงเขตการคา
เสรีของประเทศสหรัฐอเมริกา”,หนา 7. 
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Property 1967) ซึ่งมีขอกําหนดเกี่ยวกับการคุมครองเครื่องหมายการคาอยูดวย แตบทบัญญัติใน 
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การคา  (ฉบับที่  2) พ .ศ .2543 ก็มีความสอดคลองกับขอกําหนดในอนุ สัญญาดังกลาว                        
หลายประการ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่ผูรางกฎหมายเห็นวา ขอกําหนดในอนุสัญญา            
กรุงปารีสสามารถที่จะนํามาประยุกตใชกับประเทศไทยไดอยางเหมาะสม 5  
      

2.2         การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา     
พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2543 

   
  2.2.1 ประเภทของเครื่องหมายที่ไดรับความคุมครอง  

       
1)  เครื่องหมายการคา  (Trademark) คือ เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเปนที่หมาย

หรือเกี่ยวของกับสินคา เพื่อแสดงวาสินคาที่ใชเครื่องหมายของเจาของเครื่องหมายการคานั้น                 
แตกตางกับสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น (มาตรา 4 วรรคสอง) โดยเครื่องหมาย          
ในที่นี้ อาจจะเปน ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ชื่อ คํา ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข 
ลายมือชื่อ กลุมของสี รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหลานี้อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน (มาตรา 4 วรรคหนึ่ง ) มาตรา4 นี้ มีที่มาจากความตกลงทริปส  ซึ่งไดใหคําจํากัดความของ
เครื่องหมายการคาไว  เพื่อสรางความชัดเจน เพราะหากขอบเขตของคําวาเครื่องหมายการคา                 
แตกตางกันแลว ยอมสงผลตอขอบเขตของการใหความคุมครองสิทธิไปดวย6    
  เครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงนั้น มีมูลคาในทางการคามหาศาล เพราะ             
การที่ผูบริโภคจะเลือกซื้อสินคาหรือบริการใดนั้น เครื่องหมายการคายอมเปนองคประกอบสําคัญ                
ในการตัดสินใจ  ตัวอยางเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงของไทยและตางประเทศ เชน เครื่องหมาย
การคาของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตรามามา เครื่องหมายการคาของขนมปงฟารมเฮาส  เครื่องหมาย
การคาของเครื่องแตงกาย NIKE  เครื่องหมายการคาของนาฬิกา ROLEX  เครื่องหมายการคา                
ของกระเปา LOUIS VUITTON เปนตน   

                                                  
  5 เรียบเรียงจาก ธัชชัย ศุภผลศิริ ,“ระบบทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย”,(กรุงเทพฯ : กรม
ทรัพยสินทางปญญา,2544),หนา 73.  

  6 จักรกฤษณ ควรพจน , “กฎหมายระหวางประเทศวาดวยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการคา”,  
(กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพนิติธรรม, พิมพครั้งที่ 3,2545), หนา 266. 
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    2)  เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเปน                
ที่หมาย หรือเกี่ยวของกับบริการ เพื่อแสดงวาบริการที่ใชเครื่องหมายของเจาของเครื่องหมาย
บริการนั้นแตกตางกับบริการที่ใชเครื่องหมายบริการของบุคคลอ่ืน (มาตรา 4 วรรคสาม)                      
เชน เครื่องหมายบริการที่ใชกับธุรกจิบริการขนสงทางอากาศของสายการบินไทย เปนตน  
 
   3) เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจาของ
เครื่องหมายรับรองใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือเกี่ยวของกับสินคาหรือบริการของบุคคลอื่น                
เพื่อเปนการรับรองเกี่ยวกับแหลงกําเนิด สวนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใด                
ของสินคานั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น
(มาตรา 4 วรรคสี่ ) กลาวคือ เครื่องหมายรับรองถูกใชในการแสดงวาสินคาหรือบริการนั้น                  
มีมาตรฐานตามที่กําหนดไว เชน เครื่องหมายเชลลชวนชิมและ เครื่องหมายแมชอยนางรํา                
ถูกใชรับรองวาอาหารนั้นมีรสชาติอรอย เปนตน  ทั้งนี้ เจาของเครื่องหมายรับรองที่ไดรับการ                   
จดทะเบียน  จะนําเครื่องหมายดังกลาวมารับรองสินคาหรือบริการของตนเองไมได เพื่อปองกัน
อคติในการรับรอง 7 เพราะหากปลอยใหเจาของเครื่องหมาย  รับรองในสินคาหรือบริการของตนเอง
ที่ไมไดมาตรฐาน ยอมกอใหเกิดผลเสียตอผูบริโภคเปนอยางยิ่ง  และเจาของเครื่องหมายจะ
อนุญาตใหบุคคลอื่นเปนผูรับรองโดยใชเครื่องหมายดังกลาวไมได  จะเห็นไดวา การใชเครื่องหมาย
รับรองนั้น จะตองอาศัยคุณสมบัติเฉพาะตัว  แตกตางจากเครื่องหมายการคาที่สามารถอนุญาตให
บุคคลอื่นใชสิทธิได 
 
  4)  เครื่องหมายรวม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมาย
บริการ ที่ใชหรือจะใชโดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุมเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ 
สหภาพ สมาพันธ กลุมบุคคลหรือองคกรอ่ืนใดของรัฐหรือเอกชน (มาตรา 4 วรรคหา) ทั้งนี้  
เจ าของเครื่ องหมายรวม  ไมสามารถอนุญาตใหบุคคลอื่นที่ ไม ไดอยู ใน เครือ เดียวกัน                        
ใชเคร่ืองหมายดังกลาวได โดยเครื่องหมายรวมอาจจะเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมาย
บริการก็ได เชน เครื่องหมายรวมที่ใชในกลุมบริษัทในเครือปูนซีเมนตไทย เปนตน 
  ผูที่ประสงคจะขอรับความคุมครองเครื่องหมายของตน ไมวาจะเปนเครื่องหมาย
การคา, เคร่ืองหมายบริการ, เคร่ืองหมายรับรอง, หรือเครื่องหมายรวม ควรนําเครื่องหมายนั้นไป              

                                                  
 7 วัส ติงสมิตร,“คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา”, (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพนิติธรรม, 
2545),หนา 172. 



                                                                                                                 
                                                                                                             

 

 

9

จดทะเบียนที่กรมทรัพยสินทางปญญากอน  เพื่อใชเปนหลักฐานแสดงสิทธิในการพิสูจนความเปน
เจาของในเครื่องหมาย และหวงกันไมใหบุคคลอื่นแอบอางนําเครื่องหมายไปใชโดยมิชอบดวย
กฎหมาย  โดยขอบเขตของการคุมครองสิทธิในเครื่องหมายที่ไดรับการจดทะเบียนนั้น จะถือ            
หลักดินแดน (Territorial Principal) กลาวคือ จะจํากัดเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น หากเกิด              
การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาไทยในตางประเทศ เจาของเครื่องหมายยอมไมอาจฟองรอง
หรือบังคับใชสิทธิได ดังนั้น หากเจาของเครื่องหมายการคาไทย ประสงคที่จะใหเครื่องหมายการคา
ของตนไดรับความคุมครองในตางประเทศ จะตองดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาในประเทศที่ตนประสงคจะใหเครื่องหมายการคานั้นไดรับความคุมครองเปนรายประเทศไป  
     
    2.2.2 เงื่อนไขและขั้นตอนการจดทะเบียน 
   
  เครื่องหมายการคาที่สามารถขอรับการจดทะเบียน  ตองประกอบไปดวยลักษณะ 
3 ประการ ดังตอไปนี้ 
       1) เครื่องหมายการคานั้นจะตองมีลักษณะบงเฉพาะ (Distinctiveness) (มาตรา 
6,7) อาจจะเปนกรณีที่มีลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness) คือ มีลักษณะ
จากตัวเครื่องหมายการคา ที่จะทําใหผูบริโภคทราบวา สินคาที่ใชเคร่ืองหมายการคานั้นแตกตาง
ไปจากสินคาอื่นๆ หรือ กรณีที่มีลักษณะบงเฉพาะที่ไดจากการใชเครื่องหมายการคาจนแพรหลาย 
(Acquired Distinctiveness) คือ เจาของเครื่องหมายการคา ไดใชเครื่องหมายนั้น มาเปนระยะ
เวลานานพอสมควรจนเกิดความแพรหลายและสรางความคุน เคยแกผูบ ริ โภค  ท้ั งนี้                  
กรมทรัพยสินทางปญญากําหนดวาตองใชมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป 8                  
  2) ไมมีลักษณะตองหามมิใหรับจดทะเบียน (มาตรา 8) เชน ไมเปนเครื่องหมาย                  
ที่ขัดตอความสงบเรียบรอย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือรัฐประศาสโนบาย ,                         
ไมเปนเครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป หรือ คลายกับเครื่องหมาย
ดังกลาว จนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดในความเปนเจาของหรือแหลงกําเนิดของสินคา  
ไมวาจะไดจดทะเบียนไวแลวหรือไมก็ตาม เปนตน 
 3) ไมเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนไวแลวของบุคคลอ่ืน 
(มาตรา 13) กลาวคือ กรณีที่เครื่องหมายการคานั้น เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคา             
ของผูอ่ืนซึ่งไดรับการจดทะเบียนไวแลว และไดจดทะเบียนสําหรับสินคาเดียวกันหรือ สินคา               

                                                  
 8 กรมทรัพยสินทางปญญา,“คูมือจดทะเบียนเครื่องหมายการคา”,2535 , หนา 12. 
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ตางจําพวกกันแตเปนสินคาในประเภทเดียวกัน โดยความเหมือนหรือคลายนั้นอาจทําให 
ประชาชนสับสนหลงผิด ในความเปนเจาของ หรือ ในแหลงกําเนิดสินคา เครื่องหมายการคานั้น
อาจถูกปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
 
   ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา มีดังนี้  
   
  1)  ผูมีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียน อาจจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได 
(มาตรา 10) และไมวาจะเปนคนไทยหรือชาวตางชาติ ตางก็มีสิทธิในการยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาในประเทศไทยได จะเห็นวา เครื่องหมายการคายิ่งมีชื่อเสียงแพรหลาย                
มากเทาใด  ก็ยิ่งมีมูลคามากตามไปดวย การจดทะเบียนและการคุมครองสิทธิในเครื่องหมาย
การคาจึงมีความสําคัญมาก เจาของเครื่องหมายการคาจึงจําเปนตองอาศัยที่ปรึกษากฎหมาย 
หรือทนายความที่มีความรูความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ มาเปนตัวแทนในการดูแลสิทธิเกี่ยวกับ
เครื่องหมายการคาของตน โดยทั่วไป ตัวแทนเครื่องหมายการคามักจะเปนตัวแทนเจาของ
เครื่องหมายการคาที่ไมมีสํานักงานหรือสถานที่ติดตออยูในประเทศไทย9 เนื่องจากพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการคา กําหนดใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนหรือตัวแทน ตองมีสํานักงานหรือสถานที่                
ที่นายทะเบียนสามารถติดตอไดในประเทศไทย (มาตรา 10)  
 
   2)  ในกรณีที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับการคุมครองเครื่องหมายการคา หากคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนไป
ตามที่กําหนดในอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศดังกลาว ใหถือวาคําขอดังกลาวเปน              
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 11 วรรคสอง) บทบัญญัตินี้  
แสดงใหเห็นวา มีการยอมรับการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในตางประเทศ                     
และ หากประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริดวาดวยการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ  ยอมถือไดวาบทบัญญัติขางตน  เปนบทบัญญัติที่รองรับการเขาเปนภาคี
สมาชิกในพิธีสารดังกลาว 10 

                                                  
   9 เรียบเรียงจาก โกวิท สมไวย,“ยอหลักกฎหมายเครื่องหมายการคา”, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
นิติธรรม  ,2535) ,หนา 58.       

  10  เรียบเรียงจาก ธัชชัย ศุภผลศิริ,“ระบบทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย”,(กรุงเทพฯ : กรม
ทรัพยสินทางปญญา,2544),หนา 91.  
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  3)  การกรอกขอความในคําขอจดทะเบียน ใหกรอกขอความเปนภาษาไทย             
อยางครบถวน และ ตองพรรณนาถึงลักษณะของเครื่องหมายการคาใหชัดเจน โดยในคําขอ                 
จดทะเบียนเครื่องหมายการคา จะตองระบุรายการสินคาและหรือบริการที่ประสงคจะไดรับความ
คุมครองไว  ทั้งนี้ คําขอจดทะเบียนฉบับหนึ่ง จะขอจดทะเบียนสําหรับสินคาตางจําพวกไมได 
(มาตรา 9) กรณีคําขอจดทะเบียน 1 คําขอ แตขอจดทะเบียนสําหรับสินคาทุกรายการในจําพวก
เดียวกันสามารถกระทําได แตตองระบุรายการ สินคาหรือบริการทุกรายการและ เสียคาธรรมเนียม
คําขอในการจดทะเบียน สินคาหรือบริการรายการละ 500 บาท และคาธรรมเนียมการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา รายการละ 300 บาท11 อนึ่ง ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 11 เร่ืองการ
กําหนดจําพวกสินคาและบริการ มีผลนับแตวันที่ 1 มิถุนายน 2546 ไดแบงจําพวกสินคาออกเปน 
34 จําพวก และแบงจําพวกบริการ ออกเปน 11 จําพวก 
 
  4) หากคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคามีลักษณะที่ไมอาจรับจดทะเบียนได          
ไมวาจะเพราะเหตุที่เครื่องหมายนั้น ไมมีลักษณะบงเฉพาะ, มีลักษณะตองหามตามกฎหมาย, 
เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายของผูอ่ืน นายทะเบียนอาจปฏิเสธคําขอจดทะเบียนและมีหนังสือ 
แจ งให ไปยั งผู ขอจดทะเบียนเพื่ อใหทํ าการอุทธรณคํ าสั่ งดั งกล าวตอคณะกรรมการ                       
เครื่องหมายการคา (มาตรา 16 และ 18) อนึ่ง ระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบวาเครื่องหมาย
การคานั้น เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาของผูอ่ืนหรือไม กรมทรัพยสินทางปญญาจะใช
เวลาในการตรวจสอบประมาณ 3 เดือน ตอหนึ่งคําขอ  
 
   5) ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายใด          
นายทะเบียนจะประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนนั้น (มาตรา 29) บุคคลใดเห็นวา 
   -  ตนมีสิทธิดีกวาผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น หรือ  
   -  เห็นวาเครื่องหมายการคานั้นไมมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตาม
มาตรา 6 หรือ  
   -  การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น ไมถูกตองตามกฎหมาย 
   บุคคลนั้นจะยื่นคําคัดคานตอนายทะเบียนตามก็ได  แตตองยื่นภายในเกาสิบ
วันนับแตวันประกาศโฆษณา (มาตรา 29) พรอมทั้งแสดงเหตุแหงการคัดคาน ในกรณีที่ไมมี               

                                                  
 11 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 
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การคัดคาน หรือ มีการคัดคาน แตไดมีคําวินิจฉัย,คําพิพากษาใหยกคําคัดคาน ใหผูยื่นคําขอ                   
จดทะเบียน ไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นได 
        อนึ่ง ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา หรือผูคัดคานมีสิทธิอุทธรณ             
คําวินิจฉัยของนายทะเบียน  ตอคณะกรรมการเครื่องหมายการคาภายใน 90 วัน นับแตไดรับ            
หนังสือวินิจฉัยของนายทะเบียน (มาตรา 37) โดยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาจะตองแจง                    
คําวินิจฉัยใหแกผูยื่นคําขอจดทะเบียนและผูคัดคานทราบโดยเร็ว หากคูกรณีไมพอใจในคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ อาจดําเนินการอุทธรณตอศาลไดภายใน 90 วัน นับแตไดรับหนังสือแจง                  
คําวินิจฉัย (มาตรา 38) ในกรณีที่ ผูยื่นคําขอจดทะเบียน หรือ ผูคัดคานมิไดมีการอุทธรณ                  
คําวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือมิไดมีการอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ภายใน
กําหนดเวลาที่ระบุไว ใหถือวาคําวินิจฉัยเปนที่สุด (มาตรา 39)12  
  
  2.2.3 ผลของการจดทะเบียน 
     
   เมื่อเครื่องหมายการคาไดรับการจดทะเบียนแลวใหถือวา วันที่ยื่นคําขอ               
จดทะเบียน  เปนวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น (มาตรา 42) โดยเจาของเครื่องหมาย
การคามีสิทธิในเครื่องหมายการคา ดังนี้ 
    -  มีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะใชเครื่องหมายการคานั้น สําหรับสินคาที่ได               
จดทะเบียนไว (Exclusive Rights) (มาตรา 44) 
    -  ฟองคดีเพื่อปองกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนไว 
หรือ เรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิ (มาตรา 46) 
                              -  ฟองคดีอาญาสําหรับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย
การคา 
   

2.2.4 สิทธิในการนับวันยื่นคําขอจดทะเบียนยอนหลัง (Priority Right) 
 
หลักสิทธิในการนับวันยื่นคําขอจดทะเบียนยอนหลัง  เปนหลักสากลที่มี                  

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)  โดยใหสิทธิแกบุคคลที่ยื่นคําขอ
                                                  
  12 เรียบเรียงจาก ธัชชัย ศุภผลศิริ ,“ระบบทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย”,(กรุงเทพฯ : กรม
ทรัพยสินทางปญญา,2544),หนา 93.  



                                                                                                                 
                                                                                                             

 

 

13

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศภาคีอนุสัญญาดังกลาว แลวตอมา ไดยื่นคําขอ                    
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศภาคีอ่ืนใด ภายใน 6 เดือน นับแตวันยื่นคําขอ                       
จดทะเบียนครั้งแรก บุคคลนั้นมีสิทธิขอถือเอาวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนในครั้งแรก เปนวันท่ีได           
ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในครั้งหลัง 13 ทั้งนี้ มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2543 ไดกําหนดหลักกฎหมายในเรื่องนี้ไวดวยวา บุคคลใดไดยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาไวนอกราชอาณาจักร  ถาไดทําการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา    
ในประเทศไทยภายใน  6 เดือน นับแตวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไว                     
นอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก  บุคคลนั้นมีสิทธิขอใหถือวาวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาไวนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก เปนวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนใน              
ประเทศไทย ทั้งนี้ บุคคลนั้นจะตองมีคุณสมบัติอยางหนี่งอยางใด ดังนี้ 

 1)  มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลซึ่งมีสํานักงานใหญอยูในประเทศไทย 
   2)  มีสัญชาติของประเทศภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ 
วาดวยการคุมครองเครื่องหมายการคาซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 
   3)  มีสัญชาติของประเทศซึ่งใหสิทธิอยางเดียวกันแกผูมีสัญชาติไทยหรือ 
แกนิติบุคคลซึ่งมีสํานักงานใหญอยูในประเทศไทย 
   4)  มีภูมิลําเนาหรือสถานประกอบอุตสาหกรรม หรือ พาณิชยกรรมที่แทจริง              
อยูในประเทศไทยหรือในประเทศภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศวาดวย                 
การคุมครองเครื่องหมายการคาซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 
  หากการยื่นคําขอจดทะเบียนครั้ งแรกในตางประเทศ  ถูกสํานักทะเบียน
เครื่องหมายการคาปฏิเสธการจดทะเบียนหรือถูกผูยื่นคําขอจดทะเบียนเพิกถอนหรือละทิ้งคําขอ  
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนไมสามารถขอใชสิทธินับวันยื่นคําขอจดทะเบียนยอนหลังในประเทศไทยได   

 
2.2.5 อายุการคุมครอง 

        
   ทะเบียนเครื่องหมายการคามีอายุความคุมครอง10 ป นับแตวันที่ไดรับการ          
จดทะเบียน และ เจาของเครื่องหมายการคาสามารถตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคาได ภายใน
เกาสิบวันกอนวันสิ้นอายุ (มาตรา 54) ทั้งนี้ ตราบใดที่เจาของเครื่องหมายการคาไดใชเครื่องหมาย

                                                  
 13 นางสาววิลารัตน  โอสถาวรนันท, “มาตรฐานการคุมครองการคา”,หนา 3.   



                                                                                                                 
                                                                                                             

 

 

14

การคานั้น กับสินคาหรือบริการที่จําหนายในทองตลาด เจาของเครื่องหมายการคายอมสามารถ                
ตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคาไดตลอดระยะเวลา ที่ตนประสงคจะไดรับความคุมครอง                   
ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดในความตกลงทริปส 14  
   
  2.2.6 สิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน 

 
เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนจะมีสิทธิ ดังนี้  
1)  มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในอันที่จะใชเครื่องหมายการคานั้น สําหรับสินคาที่              

ไดจดทะเบียนไว (Exclusive Rights) เวนแต  
      - กรณีที่ ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาหลายราย ตางก็ใช

เครื่องหมายการคานั้นโดยสุจริต และไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนหรือคลายกัน
ดังกลาว 15 (มาตรา 27)  

     -  กรณีที่ บุคคลอื่นใชชื่อตัว ชื่อสกุลหรือสํานักงานการคาของตนโดยสุจริต               
(มาตรา 47) ยอมมีสิทธิใชเครื่องหมายการคานั้นดวย 

     - กรณีที่ เจาของเครื่องหมายการคาอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิใน                
เครื่องหมายนั้น (มาตรา 68) ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ ยอมมีสิทธใิชเครื่องหมายการคานั้นเชนกัน 

2) เจาของเครื่องหมายการคามีสิทธิดําเนินคดีแพง  กับผูละเมิดสิทธิใน
เครื่องหมายการคา โดยใหชดใชคาเสียหาย ซึ่งคาเสียหายจะมากนอยเพียงใด ใหนําหลักกฎหมาย
ละเมิดมาบังคับใช โดยอนุโลม16 นอกจากนี้ เจาของเครื่องหมายการคาอาจรองขอตอศาล                         
ใหผูละเมิดถอนสินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้นออกไปจากทองตลาด หรือใหเอาเครื่องหมาย
การคาที่ละเมิดออกไปจากตัวสินคา หรือขอใหศาลสั่งหามมิใหผูละเมิด จดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาเดียวกัน  และในกรณีที่ผูละเมิดไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไวแลว  เจาของ  
เครื่องหมายการคาอาจรองขอตอศาล ใหเพิกถอนการจดทะเบียนดังกลาว   

                                                  
   14 เรียบเรียงจาก จักรกฤษณ ควรพจน , “กฎหมายระหวางประเทศวาดวยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ
เครื่องหมายการคา”,(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, พิมพครั้งที่ 3,2545),หนา 285. 

  15 เรียบเรียงจาก นายสมศักดิ์ พณิชยกุล, “การคุมครองเครื่องหมายการคาของไทย”, สถาปนาครบรอบ 
4 ป  กรมทรัพยสินทางปญญา 3 พ.ค. 2539,หนา 35. 

  16 ธัชชัย ศุภผลศิริ,“ระบบทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย”,(กรุงเทพฯ : กรมทรัพยสินทาง
ปญญา,2544), หนา 79.  
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                        3) เจาของเครื่องหมายการคามีสิทธิดําเนินคดีอาญาสําหรับผูกระทําความผดิตาม 
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (มาตรา 107-116)  
 - กรณี บุคคลใดปลอมเครื่องหมายของบุคคลอื่น ที่ไดจดทะเบียนแลวใน
ประเทศไทย (มาตรา 108)   
 - กรณี บุคคลใดเลียนเครื่องหมายของบุคคลอื่น ที่ไดจดทะเบียนแลวใน
ประเทศไทย เพื่อใหประชาชนหลงเชื่อ (ตามมาตรา 109)   
 - กรณี บุคคลใดนําเขามา ซึ่งสนิคาที่ใชเครื่องหมายการคา เครื่องหมายรับรอง 
หรือเครื่องหมายรวมปลอม ตามมาตรา 108 หรือ จําหนาย เสนอจําหนาย หรือมีไวเพื่อจําหนาย     
ซึ่งสินคาที่ใชเครื่องหมายดังกลาว หรือที่เลียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109 (มาตรา 110 (1) )  
 -  กรณี บุคคลใดใหบริการ หรือเสนอใหบริการ ที่ใชเครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมปลอม ตามมาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109 (มาตรา 110 (2) )  
                      นอกจากนี้  ประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติความผิดอาญาเกี่ยวกับ
เครื่องหมายการคาไวดวย  ดังนี้ 

    -  กรณี ผูใดปลอมเครื่องหมายการคาของผูอ่ืนซึ่งไดจดทะเบียนแลว ไมวาจะ
ไดจดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร ( มาตรา 273)  

    -  กรณี ผูใดเลียนเครื่องหมายการคาของผูอ่ืนซึ่งไดจดทะเบียนแลว ไมวาจะได
จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร เพื่อใหประชาชนหลงเชื่อวาเปนเครื่องหมายการคา               
ของผูอ่ืนนั้น  (มาตรา 274)   

     -  กรณี ผูใดนําเขาในราชอาณาจักร จําหนาย หรือเสนอจําหนาย ซึ่งสินคา          
อันเปนสินคาที่ใช ชื่อ รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใด ๆ ตามมาตรา272 (1) หรือสินคาอันเปน
สินคาที่ใชเครื่องหมายการคาปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการคาของผูอ่ืน ตามมาตรา 273 หรือ                    
มาตรา 274 (มาตรา 275)      

  4)  กรณีที่ เจาของเครื่องหมายการคาจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไว                
โดยไมจํากัดสี เจาของเครื่องหมายนั้น มีสิทธิที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นกับสีทุกสี (มาตรา 45) 
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2.2.7   การโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา (Assignment) (มาตรา 49-51) 
 
 ในเรื่องของการโอนสิทธิในเครื่องหมายการคานั้น ความตกลงทริปส กําหนดวา

ประเทศภาคีสมาชิกสามารถวางหลักเกณฑในเรื่องนี้ไดเอง แตหลักเกณฑดังกลาวจะตอง             
ไมต่ํากวามาตรฐาน ที่ความตกลงทริปสกําหนดไว17 สําหรับการโอนสิทธิตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคาของไทยนั้น  เจาของเครื่องหมายการคามีสิทธิที่จะโอนสิทธิในเครื่องหมาย
การคาของตน และ สิทธิในเครื่องหมายการคาก็สามารถตกทอดทางมรดกได แตการโอนหรือ           
รับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคานั้น  ตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน จึงจะมีผลสมบูรณตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ จะเปนการโอนหรือรับมรดกพรอมกับกิจการที่เกี่ยวกับสินคาที่ไดจดทะเบียนไวแลว
หรือไมก็ได อนึ่ง เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนไวเปนเครื่องหมายชุดนั้น จะโอนหรือรับมรดก           
กันได ก็ตอเมื่อ เปนการโอนหรือรับมรดกกันทั้งชุด  

 
2.2.8 การอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคา (Licensing)(มาตรา 68) 
 
การที่เจาของเครื่องหมายการคา อนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิในเครื่องหมายการคา                     

ของตน กับสินคาที่จดทะเบียนไว เปนสิทธิอยางหนึ่งของเจาของเครื่องหมายการคาในอันที่                 
จะใชสอยหรือจําหนายทรัพยสินทางปญญาของตน  แตกฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องการ
อนุญาตใหใชสิทธิไว เพื่อคุมครองผูบริโภค กลาวคือ ตองมีการควบคุมคุณภาพของสินคาที่ใช
เครื่องหมายการคาที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ ใหมีคุณภาพเทียบเทากับสินคาของเจาของทะเบียน
เครื่องหมายการคา  
  ทั้งนี้ สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคาจะตองทําเปนหนังสือและ           
จดทะเบียนตอนายทะเบียน (มาตรา 68 วรรค2) เหตุผลที่กฎหมายกําหนดไวเชนนี้ ก็เพื่อคุมครอง
ผูบริโภค ไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากการอนุญาตใหใชสิทธิดังกลาว โดยนายทะเบียนสามารถ
ตรวจสอบสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิไดวา  มีขอสัญญาที่ใหความคุมครองผูบริโภคอยางเพียงพอ  
และมีขอสัญญาที่กําหนดให  เจาของเครื่องหมายการคาสามารถควบคุมคุณภาพของสินคา                 
ที่จะใชกับเคร่ืองหมายการคาที่ไดรับการอนุญาตใหใชสิทธิได หากไมเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนดไว นายทะเบียนมีอํานาจปฏิเสธการจดทะเบียน     
   
                                                  
  17 ไชยยศ เหมะรัชตะ,“ลักษณะของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา”,(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ         
นิติธรรม, พิมพครั้งที่ 4),หนา 308. 
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  2.2.9 การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามความตกลงระหวาง
ประเทศ 
       
  กรณีที่ เปนการขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการคาตามอนุ สัญญา  หรือ                 
ความตกลงระหวางประเทศ  เกี่ยวกับการคุมครองเครื่องหมายการคาที่ประเทศไทยเปน                    
ภาคีสมาชิก ใหคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนไปตามที่กําหนดไวในอนุสัญญาหรือ 
ความตกลงระหวางประเทศนั้นๆ (มาตรา 11 วรรคสอง) ในสวนนี้จะเปนประโยชน โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในการรองรับ กรณีที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด  
 
 
  2.2.10 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน  
   
  เจาของเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลว อาจขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ            
จดทะเบียนไดในเรื่องตอไปนี้ (มาตรา 52) 
  -  ยกเลิกรายการสินคาบางอยางที่ไดจดทะเบียนไวแลว  
  -  ชื่อ สัญชาติ ที่อยู และอาชีพ ของเจาของเครื่องหมายการคานั้นและของตัวแทน
จดทะเบยีนเครื่องหมายการคา (ถามี) 
  -  สํานักงาน หรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดตอได 
  - รายการที่กําหนดในกฎกระทรวง ไดแก ยกเลิก หรือตั้ง หรือเปลี่ยนตัวแทน และ
สัญชาติ ที่อยู และอาชีพของผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา 
   กรณีที่เจาของทะเบียนเครื่องหมายการคา  ตองการแกไขเปลี่ยนแปลงในสวนที่
เปนสาระสําคัญของเครื่องหมายการคา หรือตองการเพิ่มเติมรายการสินคาในจําพวกเดียวกัน 
จะตองยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใหมเลย  18 
 
 
 
 
   

                                                  
  18 เรียบเรียงจาก สมศักดิ์ พณิชยกุล ,“ผลกระทบตอกฎหมายเครื่องหมายการคาของไทยในกรณีเขา
เปนภาคีสมาชิก  ขอตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด” ,2544.  
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  2.2.11 การเพิกถอนเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน 
   

เครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนอาจถูกเพิกถอนไดโดย 4 กรณี ไดแก  
  1)  กรณีการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการคาเกิด จากการกระทําของเจาของ
เครื่องหมายการคาเอง  ซึ่งอาจเปนกรณีที่ไมไดยื่นคําขอตออายุการคุมครองภายในกําหนดเวลา 
หรือ กรณีที่เจาของเครื่องหมายการคา รองขอตอนายทะเบียนใหมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาของตนเอง (มาตรา 57) 

2)  การเพิกถอนโดยนายทะเบียน  
-  กรณี ผูยื่นคําขอตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา ไมปฏิบัติตามคําสั่งของ               

นายทะเบียนภายในเวลาที่กําหนด (มาตรา 55 วรรค 2) 
  -  กรณี  เจาของเครื่องหมายการคาไมปฏิบัติตามคํา ส่ัง  หรือขอจํากัดท่ี                    
นายทะเบียนกําหนดไว เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น (มาตรา 58) 
  -  กรณี เจาของเครื่องหมายการคาหรือตัวแทน เลิกตั้งสํานักงานหรือสถานที่                    
ที่จดทะเบียนไวในประเทศไทย (มาตรา 59 วรรค 1) 

3)  การเพิกถอนเครื่องหมายการคาโดยคณะกรรมการเครื่องหมายการคา                            
 -  กรณีที่ เครื่องหมายการคานั้น ขาดลักษณะบงเฉพาะ หรือ มีลักษณะตองหาม 

หรือ เหมือนกับเครื่องหมายการคาของผูอ่ืน ที่ใชกับสินคาในจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวก              
ในลักษณะคลายคลึงกัน หรือ เหมือนคลายกับเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลวของผูอ่ืนจน 
ทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดในแหลงกําเนิดสินคา (มาตรา 61) 
  -  กรณีที่ เครื่องหมายการคานั้นขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี               
หรือขัดตอรัฐประศาสโนบาย (มาตรา 62) 
  -  กรณีที่ เจาของเครื่องหมายการคา มีเจตนาไมสุจริตในการใชเครื่องหมาย
การคา (Bona Fide Intent to Use) สําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว และในความเปนจริงก็ไมเคย
มีการใชเคร่ืองหมายการคานั้นเลย เวนแต เจาของเครื่องหมายการคาจะพิสูจนถึง เหตุแหงการ                       
ไมใชเครื่องหมายการคานั้น วามีสาเหตุมาจากพฤติการณพิเศษในทางการคา มิไดจงใจที่จะไมใช
เครื่องหมายการคาดังกลาวแตอยางใด (มาตรา 63)19 
 

                                                  
19 ธัชชัย ศุภผลศิริ ,“ระบบทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย”,(กรุงเทพฯ : กรมทรัพยสินทาง   

ปญญา,2544), หนา 97-99.  
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4) การเพิกถอนเครื่องหมายการคาโดยศาล  
-  กรณีที่ ในวงการคาหรือในสายตาของสาธารณชน เห็นวา เคร่ืองหมายการคา

นั้น ไดกลายเปนสิ่งที่ใชกันสามัญในการคาขายสําหรับสินคาบางประเภท (มาตรา 66) กลาวคือ 
ไมมีลักษณะที่ทําใหสาธารณชน แยกแยะถึงความแตกตางไดอีกตอไปนั่นเอง  
  -  กรณีที่ ผูมีสวนไดเสียเห็นวา ตนมสีิทธิในเครื่องหมายการคานั้นดีกวา ผูซึง่ไดรับ 
จดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคานั้น อาจรองขอตอศาลใหเพิกถอนทะเบียน ภายใน 5 ป    
นับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่งใหจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
   
  2.2.12 คาธรรมเนียม 
   
  กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) ไดกําหนดคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการขอ                 
จดทะเบียนเครื่องหมายการคา ไวดังนี้ 
       -  คาธรรมเนียมในการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวม สินคาหรือบริการ อยางละ 500 บาท  
  -  คาธรรมเนียมเมื่อรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวม สินคาหรือบริการ อยางละ 300 บาท 
  -  คาธรรมเนียมในการยื่นคําขอตออายุการคุมครองเครื่องหมายการคา 
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวม สินคาหรือบริการ อยางละ1000 บาท  
  -  คาธรรมเนียมในการตรวจคนเครื่องหมายการคา ที่จะขอจดทะเบียน วาเหมือน
หรือคลายเครื่องหมายการคาของผูอ่ืนหรือไม 100 บาท /1 ชม. 20 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 20 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 
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 2.2.13 สถิติเกี่ยวกับการยืน่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ยื่นตอ                       
กรมทรพัยสนิทางปญญา 
 

สถิติการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศไทย21 
 

 
   

สถิติการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศไทย จําแนกรายประเทศ 
 

 
  จากสถิติขางตน จะเห็นวาประเทศสหรัฐฯ และประเทศในกลุมสหภาพยุโรป               
ไดยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ตอกรมทรัพยสินทางปญญาคอนขางมาก เมื่อเทียบกับ
จํานวนคําขอจดทะเบียนของประเทศในกลุมอาเซียน  ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจาก จํานวน
เครื่องหมายการคาหรือยี่หอสินคาของประเทศในกลุมอาเซียน ยังไมแพรหลายมากเทา
เครื่องหมายการคา  ที่มาจากประเทศสหรัฐฯและประเทศในกลุมสหภาพยุโรป  อีกทั้ ง                        
ความตระหนักในการคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคา ของผูประกอบธุรกิจในกลุมประเทศ
อาเซียนยังมีไมมากนัก เมื่อเทียบกับประเทศสหรัฐฯ และประเทศในกลุมสหภาพยุโรป  
  นอกจาก  คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของตางประเทศ  ที่ยื่นตอ                    
กรมทรัพยสินทางปญญาแลว ผูประกอบการไทยยังไดดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาในตางประเทศ แตจํานวนผูยื่นคําขอจดทะเบียนยังไมมากนัก เชน ในป 2002 มีการยื่น             
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของไทย ตอสํานักสิทธิบัตรแหงประเทศญี่ปุน (JPO)                      
                                                  
 21 ขอมูลจาก http://www.ipthailand.org 

ป พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 
เครื่องหมายการคาไทย 21,518 23,335 26,414 24,275 

เครื่องหมายการคาตางประเทศ 8,591 9,714 10,554 12,148 

ป ไทย สหรฐัอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน 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 โดยไดรับการจดทะเบียน 44 คําขอ22 ,ในป 2002 มีการยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาของไทย ตอสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ (USPTO)                 
จํานวน 103 คําขอ โดยไดรับการจดทะเบียน 43 คําขอ และในป 2003 มีจํานวน 55 คําขอ                
โดยไดรับการ จดทะเบียน 44 คําขอ23 
 
 
ความเปนมาของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศและ
สาระสําคัญของความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

 
ปจจุบัน ขอบเขตการคาขายเปนไปอยางไรพรมแดน จะเห็นไดจาก ความตกลง              

เขตการคาเสรี (Free Trade Area)  ที่ประเทศแตละประเทศยอมลดอุปสรรคทางการคาระหวางกัน  
สงผลใหมีการนําเขาและสงออกสินคาระหวางประเทศมากขึ้น  ซึ่งสินคาเหลานัน้จาํเปนทีจ่ะตองใช
เครื่องหมายการคาในการแสดงถึงแหลงที่มา ความเปนเจาของ และคุณภาพของสินคา  ดวยเหตุนี้
คุณคาของเครื่องหมายการคาจึงทวีความสําคัญมากขึ้นเปนเงาตามตัว แตการใชเครื่องหมาย              
การคานั้น  ยอมตกอยูภายใตขอบเขตกฎหมายภายในของแตละประเทศ ดังนั้น การจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศจึงเปนหนทางหนึ่ง ที่เจาของเครื่องหมายการคาใชในการยนืยนั
สิทธิของตน อนึ่ง ประเทศที่ เห็นความสําคัญของการคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคา                   
เชน ประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส อิตาลี หรือสวิตเซอรแลนด ตางเห็นวาเครื่องหมาย
การคาเปนทรัพยสินทางปญญาที่มีมูลคามหาศาล เห็นไดจากการที่นิตยสาร BusinessWeek          
จัดอันดับเครื่องหมายการคา ที่มีมูลคาสูงที่สุด 10 อันดับแรกของโลก ดังนี้     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 22 ขอมูลจาก http://www.jpo.go.jp 
 23 ขอมูลจาก http://www.uspto.gov 
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ตารางแสดงอันดับเครื่องหมายการคา ที่มีมูลคาสูงที่สุด 10 อันดับแรกของโลก ป 2005 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แหลงที่มา : Interbrand Corp., J.P. Morgan Chase & Co. ,September 5/12, 2005 

 
 
2.3.  การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  

   
         ขอตกลงมาดริดวาดวยการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 
(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) เปนขอตกลงที่มี
ขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ โดยมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ.1892  จากเดิมที่ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตองยื่น              
คําขอจดเปนรายประเทศ ตามแตวา เจาของเครื่องหมายการคา ประสงคจะใหเครื่องหมายของตน
ไดรับความคุมครองในประเทศใด แตขอตกลงมาดริดไดลดความยุงยากหลายๆ ประการ เชน           
การเปดโอกาสให เจาของเครื่องหมายการคายื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                  
                                                  

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

ลําดับที ่ เครื่องหมายการคา มูลคา 
(ลานเหรียญสหรฐั) 

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 แตไดรับความคุมครองในหลายๆ ประเทศ  ตอมาในป ค.ศ.1989 ไดมีการจัดทํา
เปนพิธีสารมาดริดเกี่ยวกับขอตกลงมาดริด วาดวยการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศขึ้น (Protocol  Relating  to the  Madrid Agreement Concerning the International 
Registration of Marks) โดยมีวัตถุประสงคในการแกไขขอขัดของหลายประการ ที่มีใน               
ขอตกลงมาดริด ทั้งนี้ หลักการพื้นฐานของพิธีสารมาดริดจะมีหลักการเชนเดียวกับขอตกลงมาดริด 
เพียงแตมีการแกไขขอตกลงบางสวนใหยืดหยุนมากขึ้น โดยขอตกลงทั้งสองนี้ ไดกําหนดใหแยกกัน
โดยอิสระ (Parallel Treaties) ประเทศที่เปนภาคีอนุสัญญากรุงปารีสวาดวยการคุมครองทรัพยสิน
อุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) สามารถขอเขาเปน
ภาคีสมาชิกขอตกลงใดขอตกลงหนึ่งหรือทั้งสองขอตกลงก็ได  
  อน่ึง ภาคีสมาชิกทั้งหมดของขอตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด ถือเปนสมาชิก           
แหงสหภาพมาดริด (Madrid Union) ซึ่งเปนสหภาพพิเศษ ตามมาตรา 19 แหงอนุสัญญาแหง             
กรุงปารีสโดยสมาชิกแหงสหภาพมาดริด มีฐานะเปนสมาชิกภาพของที่ประชุมสมัชชาใหญ
(Assembly) ซึ่งมีหนาที่ในการกําหนดระเบียบขอบังคับท่ีใชในระบบมาดริด, กําหนดงบประมาณ, 
กําหนดคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนภายใตระบบมาดริด25 ทั้งนี้ การระบุ
ประเทศที่จะขอรับความคุมครองในคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ จะตองระบุประเทศที่              
เปนภาคีอนุสัญญาเดียวกันเทานั้น แตถาประเทศของผูยื่นคําขอรับการจดทะเบียน และประเทศ           
ผูรับคําขอจดทะเบียน ตางก็เปนภาคีสมาชิกทั้งขอตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด มาตรา 9              
ของพิธีสารมาดริดไดกําหนด Safeguard clause วาใหใชขอตกลงมาดริดมาบังคับใชสําหรับ              
การจดทะเบียนระหวางประเทศ  
  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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  ตารางแสดงภาคีสมาชิกแหงสหภาพมาดริด (Madrid Union) 
             (นับถึงวันที่ 22 กันยายน 2005) 
 

ประเทศ วันที่เขาเปนภาคี
สมาชกิ 

ขอตกลงมาดริด 

หมาย
เหตุ 

วันที่เขาเปนภาคี
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 กุมภาพนัธ1996 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 

 
รวมประเทศที่เปนภาคีสมาชิกขอตกลงมาดริดอยางเดียว 11 ประเทศ    
รวมประเทศที่เปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดอยางเดียว 22 ประเทศ 
รวมประเทศที่เปนภาคีสมาชิกทั้งสองความตกลง 45 ประเทศ     
รวมประเทศที่อยูในระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคามาดริด จํานวน 78 ประเทศ 
หมายเหตุ 
1   สหภาพมาดริด (The Madrid Union) ประกอบไปดวยประเทศที่เปนภาคีสมาชิกขอตกลง

มาดริด และ ประเทศหรือองคกร (Contracting Parties) ที่เปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด  
2   ประเทศที่เปนภาคีสมาชิกขอตกลงมาดริดที่ไดทําขอสงวนวา ถาเจาของเครื่องหมาย

การคา มิไดรองขอใหคุมครองเครื่องหมายการคาของตน เครื่องหมายการคานั้นยอมไมได
รับความคุมครองในประเทศของนั้น  

3   ประเทศเบลเยี่ยม ลักเซมเบิรก และเนเธอรแลนด ใหถือวาเปนประเทศเดียวกันสําหรับ 
การยื่น คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ โดยในสวนของขอตกลง
มาดริด ใหถือต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 1971 ในสวนของพิธีสารมาดริด ใหถือต้ังแตวันที่ 1 
เมษายน 1998         

4   ไมบังคับใชกับเขตปกครองพิเศษฮองกงและเขตปกครองพิเศษมาเกา  
5   ภาคีสมาชิกแหงพิธีสารมาดริดนี้ ไดทําขอสงวนสิทธิเรื่องระยะเวลาที่กําหนดใหแจง             

การปฏิเสธคําขอคุมครองเครื่องหมายการคาระหวางประเทศมีกําหนด18 เดือน (มาตรา 
5(2)(b) และ (c) แหงพิธีสารมาดริด) และกรณีที่มีการปฏิเสธการจดทะเบียน อาจแจงการ
ปฏิเสธภายหลังจากครบกําหนด 18 เดือนแลวได  (ขณะนี้มีจํานวน 19 ประเทศ ที่สงวน
สิทธิไว) 

6   ภาคีสมาชิกแหงพิธีสารมาดริดนี้ ไดทําขอสงวนสิทธิเร่ืองการขอเรียกเก็บคาธรรมเนียม
เฉพาะประเทศ (Individual Fee) ทั้งในสวนคําขอรับความคุมครองจากประเทศตน รวมถึง
การขอตอระยะเวลาการคุมครองในเครื่องหมายการคาระหวางประเทศดังกลาว แทนการ
รับสวนแบงจากคาธรรมเนียมสําหรับระบุสินคาเพิ่มเติม (Supplementary Fee) และ 
คาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่ระบุขอรับความคุมครอง (Complementary Fee)                
(มาตรา 8(7)(a) แหงพิธีสารมาดรดิ) (ขณะนี้มีจํานวน 30 ประเทศ ที่สงวนสิทธิไว) 

7   ไมบังคับใชกับหมูเกาะฟารโร และ เกาะกรีนแลนด 
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8   ภาคีสมาชิกแหงพิธีสารมาดริดนี้ ไดทําขอสงวนสิทธิเรื่อง ผลแหงการรับจดทะเบียน              
ระหวางประเทศตามพิธีสารนี้ จะไมยอนหลังไปถึงวันกอนเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารนี้   
ซึ่งเปนไป (มาตรา14(5) แหงพิธีสารมาดริด) 

9    รวมถึงดินแดนในปกครองและสํานักงานตางประเทศทั้งหมด     
10    ภาคีสมาชิกแหงพิธีสารมาดริดนี้ ไดทําขอสงวนสิทธิเรื่องระยะเวลาที่กําหนดใหแจง               

การปฏิเสธคําขอคุมครองเครื่องหมายการคาระหวางประเทศมีกําหนด 18 เดือน (มาตรา 
5(2)(b) แหงพิธีสารมาดริด)  (ขณะนี้มีจํานวน 12 ประเทศ ที่สงวนสิทธิไว) 

11   ตราสารการใหสัตยาบันตาม Stockholm Act และ ตราสารการยอมรับตามพิธีสารมาดริด
ของแตละประเทศ จะถูกเก็บไวที่ยุโรป อนึ่ง ประเทศเนเธอรแลนดไดยื่นคําขอเพิ่มเติม           
ในการเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริดสําหรับเนเธอรแลนด แอนไทล ซึ่งมีผลนับแตวันที่                 
28 เมษายน 2003  

12     เมื่อสหภาพโซเวียตเปลี่ยนเปนสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม1991 ใหถือวา
สหพันธรัฐรัสเซียเปนสมาชิกในระบบมาดริดตอเนื่องจากสหภาพโซเวียตเลย  

13     การใหสัตยาบันของสหราชอาณาจักรและเกาะแมน 
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2.3.1 เหตุผลและความจําเปนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศ 
   
  เพื่อใหการจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุมครองเครื่องหมายการคาของเจาของ
เครื่องหมายการคาในประเทศตางๆ เกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยการยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาเพียงคําขอเดียว ใชภาษาเดียว ซึ่งอาจใชภาษาฝรั่งเศสในการยื่นคําขอ                    
จดทะเบียนหากเขาเปนภาคีขอตกลงมาดริดแลว หรือ อาจใชภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสหรือ
ภาษาสเปน  ในการยื่นคําขอจดทะเบียน หากเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริดแลว โดยยื่นคําขอ                      
จดทะเบียนตอสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ (International  Bureau) แหงองคการทรัพยสิน
ทางปญญาแหงโลก (WIPO) ผานสํานักงานทะเบียนตนกําเนิด ( Office of Origin) ก็จะไดรับความ
คุมครองในประเทศภาคีสมาชิกตามที่ระบุไวในคําขอจดทะเบียน อนึ่ง ขอตกลงมาดริดหรือพิธีสาร
มาดริด จะไมกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ เงื่อนไขในการคุมครองเครื่องหมายการคา, สิทธิที่จะไดรับ
จากการจดทะเบียน หรือกระบวนการตรวจสอบวาเครื่องหมายการคานั้นจะไดรับการจดทะเบียน
ระหวางประเทศหรือไม เพราะกระบวนการขางตนเปนหลักเกณฑของกฎหมายภายในของ                     
แตละประเทศ อาจกลาวไดวา ขอตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด เปนความตกลงระหวางประเทศ             
ที่กําหนดเฉพาะในสวนกระบวนการอยางแทจริง (Procedural Treaty) 
   
  
 2.3.2 ประโยชนที่ไดจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 
   
  1)  ทําใหผูประกอบธุรกิจระหวางประเทศ ไดรับความคุมครองในเครื่องหมาย
การคาของตนเองที่ไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตระบบมาดริด  
  2)  ทําใหประหยัดเวลาในขั้นตอนการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา  
เนื่องจาก เจาของเครื่องหมายการคาสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว ไมตอง
ดําเนินการยื่นคําขอในทุกประเทศที่ตนประสงคจะใหเครื่องหมายการคาตนไดรับความคุมครอง 
และประหยัดเวลาในขั้นตอนการตรวจสอบและพิจารณาคําขอของประเทศผูรับคําขอจดทะเบียน
ระหวางประเทศ วาจะรับจดทะเบยีนหรือไม  เพราะขอตกลงมาดริดมีกําหนดเวลาวาตองพิจารณา
คําขอใหเสร็จภายในเวลา 12 เดือน และ พิธีสารมาดริดกําหนดวาตองพิจารณาคําขอใหเสร็จ
ภายในเวลา 12 เดือน หรือ18 เดือนกรณีประเทศภาคีสมาชิกทําขอสงวนไว 
  3)  ประหยัดคาใชจายในการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เนื่องจาก 
เจาของเครื่องหมายการคาสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว จายคาธรรมเนียมในการ
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ยื่นคําขอเปนชุดเพียงครั้งเดียว ในสกุลเงินเดียวคือ สวิสฟรังค ก็จะไดรับความคุมครองในประเทศ
ภาคีสมาชิกที่ตนประสงคจะไดรับความคุมครองหลายประเทศ 
  4)  ประหยัดคาใชจายในการจางตัวแทนในการจดทะเบียน และดูแลเครื่องหมาย
การคา เพราะไมจําเปนตองจางตัวแทนในการจดทะเบียนในทุกประเทศที่ตนประสงคจะให
เครื่องหมายการคาของตนไดรับการคุมครอง  
   5)  การบริหารจัดการเครื่องหมายการคา ภายหลังที่ไดรับการจดทะเบียนระหวาง
ประเทศยอมมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น กลาวคือ เจาของเครื่องหมายการคาไมตองคอยกังวลกับ
การขอตออายุการคุมครองในทุกๆประเทศ เพราะ สามารถยื่นคําขอตออายุการคุมครอง
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศเพียงครั้งเดียว แตมีผลเปนการขอตออายุการคุมครอง
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศในทุกประเทศที่ เครื่ องหมายการคาของตนได รับ                         
ความคุมครองอยู  
 6)  เปนการสรางบรรยากาศที่ดีและสรางแรงจูงใจใหประเทศภาคีสมาชิกมาลงทุน
ในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากมีหลักการประกันที่มั่นคงในการใหความคุมครองเครื่องหมาย
การคาประเทศภาคีสมาชิกตามขอตกลง ซึ่งจะสงผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
 
  
 2.4  ขอตกลงมาดริด (Madrid Agreement) 
              
  ขอตกลงมาดริดวาดวยการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 1892 
(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 1892) ผานการ
แกไขเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง นับต้ังแตการแกไขปรับปรุง 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, ที่กรุงสตอคโฮลม เมื่อป ค.ศ.1967 และการแกไขเปลี่ยนแปลง                
คร้ังหลังสุดเมื่อป ค.ศ.1979 27 แมวาจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง แตดูเหมือนวาขอตกลง
มาดริด ไมสามารถดึงดูดชาติอ่ืนๆ ที่ไมไดใชภาษาฝร่ังเศส เปนภาษาราชการ ใหเขามาเปน               
ภาคีสมาชิกในขอตกลงดังกลาว  ซึ่งประเทศภาคีสมาชิกสวนใหญจะเปนประเทศที่เขาเปนภาคี  
มาเปนระยะเวลานานแลว สวนประเทศที่เขาเปนภาคีสมาชิกใหม ก็มักจะเขาเปนภาคีพรอม              
กับการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด 
    

                                                  
 27 ดัดแปลงจาก http://www.wipo.int 
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   2.4.1  การเขาเปนภาคีสมาชิกในขอตกลงมาดริด  
    
  เฉพาะประเทศที่เปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสวาดวยการคุมครอง
ทรัพยสินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) เทานั้น                     
ที่สามารถเขาเปนภาคีสมาชิกในขอตกลงมาดริดนั้น ดังนั้น ประเทศตางๆ ที่มิไดเปนภาคีสมาชิก
ของอนุสัญญากรุงปารีสฯ จะไมสามารถเขารวมเปนภาคีสมาชิกตามขอตกลงมาดริดได ขณะนี้
ขอตกลงมาดริดมีภาคีสมาชิก 56 ประเทศ (นับถึงวันที่ 22 กันยายน 2005) 
   
  2.4.2  การขอถอนตัวจากการเปนภาคีสมาชิกของขอตกลงมาดริด  
   
   สามารถทําไดโดยการแจงตอผูอํานวยการขององคการทรัพยสินทางปญญา              
แหงโลก (Director –General of WIPO) ซึ่งการขอถอนตัวจากการเปนภาคีสมาชิกจะมีผลเมื่อพน
กําหนด 1 ป นับแตวันที่ ผูอํานวยการขององคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลกไดรับแจงการขอ
ถอนจากการเปนสมาชิกภาพขอตกลงมาดริด ทั้งนี้ การขอถอนตัวจากการเปนภาคีสมาชิกจะ
กระทํากอนครบกําหนด 5 ป นับแตวันที่ประเทศนั้นเขาเปนภาคีสมาชิกขอตกลงมาดริด 28 
 
  2.4.3  ขั้นตอนในการจดทะเบียน 
    
  1. เฉพาะบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีสมาชิก
แหงขอตกลงมาดริดเทานั้น ที่มีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ
ภายใตขอตกลงมาดริด 
   2. การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศนั้น จะตองใช
แบบฟอรมตามที่กําหนดไวในระเบียบขอบังคับทั่วไป (Common Regulations) โดยการกรอก
ขอความใหครบถวนเปนภาษาฝรั่งเศส แลวยื่นตอประเทศตนกําเนิด (Country of Origin) จากนั้น 
ประเทศตนกําเนิด จะทําการรับรองวา รายละเอียดในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
ระหวางประเทศ ตรงกับรายละเอียดในทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศ พรอมทั้ง              
ระบุวันที่และเลขที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศตนกําเนิด หลังจากนั้น 

                                                  
 28 บุญมา เตชะวณิช ,“การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตามขอตกลงหรือพิธีสาร
มาดริด : ประโยชนและผลกระทบหากประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิก”,บทบัณฑิตย เลมที่ 59 ตอน1  มีนาคม 
2546, หนา 46. 
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ประเทศตนกําเนิด จะสงตอคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ไปยังสํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศ (International  Bureau) 
   3. ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะตองระบุรายการ
สินคาและหรือบริการ ที่ตนประสงคจะขอรับความคุมครองในคําขอจดทะเบียน ซึ่งรายการสินคา
หรือบริการจะเปนไปตามขอตกลงนีซ (The Nice Agreement Concerning the International 
Classification of Goods and  Services) ซึ่งเปนความตกลงระหวางประเทศที่วางมาตรฐานใน
การจําแนกสินคาและบริการ โดยขอตกลงดังกลาวไดจําแนกสินคาออกเปน 34 จําพวก และ
จําแนกบริการออกเปน 11 จําพวก 
   4. เมื่อสํานักงานระหวางทะเบียนประเทศ ไดรับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศแลว  จะตรวจสอบเบื้องตนวามีการใชแบบฟอรมที่ถูกตองหรือไม มีการจาย
คาธรรมเนียมครบถวนหรือยัง  ถาถูกตองและครบถวน  สํานักงานระหวางทะเบียนประเทศ                        
จะดําเนินการดําเนินการจดทะเบียน โดยทะเบียนจะลงวันที่ ที่ประเทศตนกําเนิดไดรับการยื่นคํา
ขอจดทะเบียนดังกลาว 
   5. สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะสงหนังสือประกาศโฆษณาใหกับ
ประเทศภาคีสมาชิก  
   6. สํานักงานทะเบียนเครื่องหมายการคาแหงประเทศ ที่ถูกขอจดทะเบียน                       
หากประสงคจะแจงการปฏิเสธการจดทะเบียน ใหแจงการปฏิเสธไปยังสํานักงานทะเบียน              
ระหวางประเทศ พรอมทั้งแจงเหตุผลแหงการปฏิเสธ ภายในระยะเวลาที่กําหนด กลาวคือ ตองแจง                  
การปฏิเสธกอนระยะเวลาหนึ่งป  นับจากวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ                 
ในกรณีที่สํานักงานทะเบียนเครื่องหมายการคาใด มิไดแจงการปฏิเสธความคุมครองใน                 
ระยะเวลาดังกลาว จะเสียสิทธิในการปฏิเสธการจดทะเบียน และถือวาเครื่องหมายการคานั้น 
ไดรับการจดทะเบียนภายในประเทศนั้นแลว   
    
   2.4.4  ผลของการจดทะเบียน 
    
  เมื่อไดรับการจดทะเบียนแลว เครื่องหมายการคานั้นจะไดรับความคุมครองสิทธิ
เสมือนวาไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคา โดยตรงกับสํานักงานประเทศภาคีสมาชิกนั้น 
   ในกรณีเครื่องหมายการคารับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานไวใน
ประเทศภาคีสมาชิกแลว  ตอมาเครื่องหมายการคาดังกลาวไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศดวย ใหถือวา ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ แทนที่ทะเบียน
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เครื่องหมายการคาภายในประเทศ (Replacement) ทั้งนี้ สิทธิทั้งหลายที่ไดจากการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาภายในประเทศ จะไมถูกลบลางโดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา           
ระหวางประเทศ  29     
    
  2.4.5 อายุการคุมครองและการตออายุความคุมครอง 
     
  อายุความคุมครองเครื่องหมายการคาภายใตขอตกลงมาดริด มีอายุความ
คุมครอง 20 ป  และอาจยื่นคําขอตออายุความคุมครองไดอีกครั้งละ 20 ปนับจากวันที่ส้ินอายุ  
โดยอาจแบงระยะเวลาการตออายุเปน 2 คร้ัง คร้ังละ 10 ป ก็ได ทั้งนี้ หกเดือนกอนวันสิ้นอายุ
ทะเบียน สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ จะมีหนังสือเตือน ไปยังเจาของเครื่องหมายการคา
และตัวแทน  ใหทําการตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา หากไมทําการตออายุภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว เจาของทะเบียนสามารถขอผอนผันการตออายุไปได 6 เดือนนับจากวัน            
ส้ินอายุ แตตองเสียเงินเพิ่ม30 ตามที่กําหนดไวในระเบียบขอบังคับทั่วไป  
    
  2.4.6   การขอยกเลิกและการแกไขเปลี่ยนแปลงทะเบียน 
    
   หากเจาของเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ประสงคที่จะขอยกเลิกความ
คุมครองเครื่องหมายการคาของตนในประเทศที่ไดรับการจดทะเบียนไว ก็สามารถกระทําได              
โดยการยื่นคําขอยกเลิกความคุมครอง ตอสํานักงานทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศ           
ของตน  เพื่อใหสงตอคําขอดังกลาวไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ หลังจากนั้น 
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ จะแจงไปยังประเทศที่ถูกขอยกเลิกความคุมครอง ทั้งนี้                     
การขอยกเลิกความคุมครอง ไมตองเสียคาธรรมเนียมแตอยางใด (มาตรา 8 bis) 
   ในกรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ประสงคที่จะแกไขเพิ่มเติม  
หรือเปลี่ยนแปลงรายการสินคาหรือบริการ ในทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ                
สามารถทําไดโดยการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศเปนคําขอใหมเทานั้น 
(มาตรา 9 (5),(6)) 
     
                                                  

 29โปรดดู Madrid  Agreement 1891,Article 4, 4bis 
 30 เรียบเรียงจาก สมศักดิ์ พณิชยกุล ,“ผลกระทบตอกฎหมายเครื่องหมายการคาของไทยในกรณีเขา
เปนภาคีสมาชิกขอตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด” ,2544. 
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  2.4.7 คาธรรมเนียมในการจดทะเบียน 
     
   โดยปกติแลว การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในแตละประเทศ              
ก็ตองเสียคาธรรมเนียมแตกตางกันไป  ตามที่กําหนดไวในกฎหมายภายในของแตละประเทศ               
แตกรณีการยื่นคําขอจดทะเบียนหรือคําขอตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ               
ภายใตขอตกลงมาดริด  จะตองชําระคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวในขอตกลงมาดริด ไดแก 
   1) คาธรรมเนียมเบื้องตน (Basic Fee) คือ คาธรรมเนียมหลักที่กําหนดโดย
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ   
   2) คาธรรมเนียมสําหรับจําพวกสินคาและหรือบริการ (Supplementary Fee)               
ในสวนที่เกินจาก 3 จําพวก 
   3)  คาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่ระบุขอจดทะเบียน (Complementary Fee)              
ในคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศภายใตขอตกลงมาดริด  
   

 
ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมตามขอตกลงมาดริด  

                            (วันที่ 1 มกราคม 2006)   

 
 
 
 
 

คาธรรมเนียมสําหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
ระหวางประเทศ 

สวสิฟรังค 

1)  คาธรรมเนียมเบื้องตน (Basic Fee)  (ตามมาตรา 8(2)(a)) 
      - กรณีที่ไมตองทําสําเนาเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเปนสี   
      - ในกรณีที่ตองทําสําเนาเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเปนสี  

 
653 
903 

2)  คาธรรมเนียมสําหรับจําพวกสินคาและ/หรือบริการที่เกิน ๓ จําพวก  
(Supplementary  Fee) (ตามมาตรา 8(2)(b))  

จําพวกละ  
73 

3)   คาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน  
      (Complementary Fee) (ตามมาตรา  8(2)(c))  

ประเทศละ  
73 
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   2.5  พิธีสารมาดริด ( Madrid  Protocol ) 
    
   ความเปนมาของพิธีสารมาดริด 
   แมวาขอตกลงมาดริดจะเริ่มบังคับใชมาตั้งแตป ค.ศ.1892 และมีประเทศภาคี
สมาชิกมากพอสมควร แตก็ยังไมเปนที่ยอมรับมากเทาที่ควร อาจเปนเพราะขอตกลงมาดริด                        
มีขอจํากัดของหลายประการ เชน กําหนดเวลาในการพิจารณาคําขอของประเทศผูรับคําขอ                      
จดทะเบียนระหวางประเทศ  ตองพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จ แลวแจงไปยังสํานักงานทะเบียน             
ระหวางประเทศ ภายใน 12 เดือน ซึ่งถือวาเปนระยะเวลาที่ส้ันมาก สําหรับประเทศที่พิจารณา             
คําขออยางเครงครัด ดังเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือญ่ีปุน,หรือ การที่กําหนดภาษาที่ใชใน
ขอตกลงมาดริดวาตองเปนภาษาฝรั่งเศสเทานั้น ก็เปนขอจํากัดที่สําคัญสําหรับประเทศที่ใช
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นเปนหลัก นอกจากนี้ ขอตกลงมาดริดยังกําหนดวาเจาของเครื่องหมาย
การคาที่ประสงคจะยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศนั้น จะตองไดรับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาเบื้องตนมากอนแลว (Valid Registration )31 เปนตน  
   ผลจากการเจรจาตอรองกันหลายครั้งในการประชุมสหภาพมาดริด ก็สงผลใหเกิด
พิธีสารมาดริดเกี่ยวกับขอตกลงมาดริดวาดวยการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง           
ประเทศ ค.ศ.1989 (Protocol  Relating  to the  Madrid Agreement Concerning the 
International Registration of Marks ) หรือ "พิธีสารมาดริด" ซึ่งมีผลบังคับใชมาตั้งแตวันที่                  
1 ธันวาคม ค.ศ.1995 เปนตนมา แตเร่ิมบังคับใชจริง (In Operation) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
ค.ศ.1996 ในพิธีสารมาดริดไดบัญญัติขอตกลงไว 16 มาตรา โดยมีหลักการพื้นฐานเชนเดียวกับ
ขอตกลงมาดริด  เพียงแตมีการแกไขปรับปรุงขอตกลงบางประการ เพื่อขจัดปญหาขอยุงยากที่เปน
อุปสรรคตอการเขารวมเปนสมาชิกตามขอตกลงของบางประเทศ และเพื่อใหมีความยืดหยุน           
มากขึ้นกวาขอตกลงมาดริด อันจะเปนการดึงดูดประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย ใหเขามาเปน          
ภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดมากขึ้น  
    
   2.5.1  การเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด 
    
  ประเทศที่จะเขาเปนภาคีสมาชิกตามพิธีสารมาดริดได จะตองเปนประเทศที่               
เปนภาคีสมาชิกแหงอนุ สัญญากรุ งปารีสว าด วยการคุมครองทรัพย สินอุตสาหกรรม                        

                                                  
 31 เรียบเรียงจาก Ian  Jay Kaufman.,“The Madrid Protocol and The United States”,                   
http:// www.ladas.com  



                                                                                                                 
                                                                                                             

 

 

36

(Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ขณะนี้ พิธีสารมาดริดมีภาคี
สมาชิกอยู 67 ประเทศ (นับถึงวันที่ 22 กันยายน 2005)   
    
  2.5.2  การขอถอนตัวจากการเปนภาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริด  
  
   การขอถอนตัวจากการเปนภาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริดนั้น ภาคีสมาชิกจะตอง                
แจงตอ ผูอํานวยการองคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก ซึ่งการขอถอนตัวจากการเปน                 
ภาคีสมาชิกจะมีผลเมื่อพนกําหนด 1 ป นับแตวันที่ผูอํานวยการองคการทรัพยสินทางปญญา               
แหงโลกไดรับแจงการขอถอนตัวดังกลาว ทั้งนี้ การขอถอนตัวจากการเปนภาคีสมาชิกจะกระทํา
กอนครบกําหนด 5 ป นับแตวันที่ประเทศนั้นเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด หรือกอนครบ
กําหนด 5 ป นับแตวันที่พิธีสารมาดริดมีผลบังคับใชไมได 32 
   
  2.5.3  ขั้นตอนในการจดทะเบียน  
    
   1)  ผูมีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใต               
พิธีสารมาดริด  จะตองเปนบุคคลที่ ไดยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน                       
(Basic Application) หรือไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน (Basic Registration)
ไวในประเทศหรือองคการระหวางประเทศที่เปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด และบุคคลนั้นมสีญัชาติ
แหงภาคีสมาชิก หรือมีภูมิลําเนา หรือมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือ พาณิชยกรรมอยางแทจริง               
และจริงจัง ในประเทศหรือองคการระหวางประเทศที่เปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด 33 
 
   2) การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใต               
พิธีสารมาดริด จะตองใชแบบฟอรมตามที่กําหนดไวในระเบียบขอบังคับทั่วไป (Common 
Regulations) โดยการกรอกขอความใหครบถวน เปนภาษาอังกฤษหรือฝร่ังเศสหรือสเปน           
ในสวนของภาษาสเปนนั้น ที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหภาพมาดริด ไดมีมติใหแกไขระเบียบ

                                                  
32 เรียบเรียงจาก  บุญมา เตชะวณิช ,“การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตาม

ขอตกลงหรือพิธีสารมาดริด : ประโยชนและผลกระทบหากประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิก”,บทบัณฑิตย            
เลมที่ 59 ตอน1  มีนาคม 2546,หนา 46. 

33 เรียบเรียงจาก สมศักดิ์ พณิชยกุล ,“ผลกระทบตอกฎหมายเครื่องหมายการคาของไทยในกรณีเขา
เปนภาคีสมาชิกขอตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด”,2544. 
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ขอบังคับทั่วไป โดยใหเพิ่มภาษาสเปนเปนหนึ่งในภาษาของระบบมาดริด และเริ่มมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2004 แตใหใชกับพิธีสารมาดริดเทานั้น กลาวคือ ขอตกลงมาดริดยังคงใช
เพียงภาษาฝรั่งเศสภาษาเดียว34 จากนั้นใหยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศตอสํานักงานทะเบียนตนกําเนิด (Office of Origin) ซึ่งสํานักงานทะเบียนตนกําเนิดมี
หนาที่ในการตรวจสอบและรับรองคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ                        
ในสวนตาง ๆ ดังนี้ 
   - รับรองในสวน เครื่องหมายการคาที่ยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศวาเปน
เครื่องหมายอันเดียวกันกับเครื่องหมายการคาในทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหรือ                       
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน 
   - รับรองในสวน เจาของเครื่องหมายการคาที่ยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ
วาเปนคนเดียวกันกับเจาของเครื่องหมายการคาในทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหรือคําขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน 
  - รับรองวา รายการสินคาและหรือบริการ ในทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน
หรือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน ครอบคลุมรายการสินคาและ/หรือบริการที่ระบุ 
ไวในคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ 
  นอกเหนือจากการรับรองดังกลาวแลว สํานักงานทะเบียนตนกําเนิดจะตองระบุ
วันที่และเลขที่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน พรอมกับวันที่รับคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ อนึ่ง สํานักงานทะเบียนตนกําเนิดจะตองสงผานคําขอ                  
จดทะเบียนดังกลาว ไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ ภายใน 2 เดือน35 นับแตวันที่รับ             
ยื่นคําขอ เชน ยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ ที่ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 1 มีนาคม 2006 
สํานักทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศฝรั่งเศส จะตองสงผานคําขอจดทะเบียนไปยัง
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2006 เปนตน 
 
   3)  ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะตองระบุรายการ              
สินคาและหรือบริการที่จะใชกับเครื่องหมายการคานั้น ทั้งนี้ การระบุรายการสินคาหรือบริการ                  
ตองสอดคลองกับตามขอตกลงนีซ (The Nice Agreement Concerning the International 
Classification of Goods and  Services) ซึ่งเปนความตกลงระหวางประเทศที่วางมาตรฐาน               

                                                  
34 เรียบเรียงจาก http://www.wipo.int 
35 Denis Cohen,“The International Registration of Marks Under The Madrid Protocol” ,2005. 



                                                                                                                 
                                                                                                             

 

 

38

ในการจําแนกสินคาและบริการ โดยไดจําแนกสินคาออกเปน 34 จําพวก และจําแนกบริการ
ออกเปน 11 จําพวก 
  
   4)  เมื่อสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศไดรับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศแลว สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะตรวจสอบคําขอจดทะเบียน
เฉพาะในสวนแบบฟอรม (Examination as to Form) วาเปนไปตามระเบียบขอบังคับท่ัวไป                        
หรือไม  มีการชําระคาธรรมเนียมครบถวนหรือยัง ถาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                
ระหวางประเทศมีขอบกพรอง สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะแจงใหผูยื่นคําขอจดทะเบียน
ระหวางประเทศดําเนินการแกไขภายใน 3 เดือน 36 ภายหลังจากตรวจสอบแลว สํานักงานทะเบียน
ระหวางประเทศ จะดําเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ โดยทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะลงวันที่ ที่สํานักงานทะเบียนตนกําเนิดไดรับคําขอ                  
จดทะเบียนดังกลาว หลังจากนั้น สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะประกาศโฆษณา             
คําขอจดทะเบียนระหวางประเทศในหนังสือประกาศโฆษณาระหวางประเทศ (The International                  
Marks Gazette) 
   5) สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะสงหนังสือประกาศโฆษณา                        
คําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ ใหกับสํานักงานของประเทศภาคีสมาชิกที่ถูกระบุเพื่อ                      
ขอจดทะเบียนในคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ ทั้งนี้ จะระบุประเทศแหงสํานักงานทะเบียน  
ตนกําเนิด เปนประเทศที่ขอจดทะเบียนในคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศไมได เพราะ                  
สํานักงานทะเบียนตนกําเนิด มีคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหรือทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐานอยูแลว 
 
   6)  กรณีที่ สํานักทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศที่ถูกขอจดทะเบียน                       
ระหวางประเทศ ประสงคที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียน ตองแจงการปฏิเสธนั้นตอสํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศ พรอมทั้งชี้แจงเหตุผล ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ไดรับ
หนังสือแจงการขอจดทะเบียนระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม ประเทศภาคีสมาชิกอาจแสดง        
ขอสงวน  (Declaration) โดยขอใชระยะเวลา  18 เดือน  หรือระยะเวลาที่ยาวนานกวานั้น                  
แทนระยะเวลา 12 เดือนก็ได แตกรณีที่จะขอใชระยะเวลาที่นานกวา 18 เดือนนั้น ตองเปนกรณี            
ที่การปฏิเสธนั้น มีสาเหตุจากการคัดคานการจดทะเบียน ทั้งนี้ สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ

                                                  
36 เรื่องเดียวกัน. 
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จะแจงการปฏิเสธและเหตุแหงการปฏิเสธ ใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศทราบ                 
เพื่อใหโอกาสในการใชสิทธิอุทธรณ ทั้งนี้ การอุทธรณดังกลาวจะอยูภายใตกฎหมายภายในของ 
แตละประเทศ  
 
   7)  สํานักทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศใด ไมไดแจงการปฏิเสธ                   
การจดทะเบียนภายในระยะเวลาขางตน จะเสียสิทธิในการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ (มาตรา 5 (5) แหงพิธีสารมาดริด) สงผลใหเครื่องหมายการคานั้นจะไดรับ
ความคุมครอง เสมือนวาไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศนั้น 
    
  2.5.4   ผลของการจดทะเบียน 
    
   ภายหลังจากที่ไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศแลว               
เครื่องหมายการคานั้น ยอมไดรับความคุมครอง เสมือนวาไดรับการจดทะเบียนภายในประเทศนั้น
โดยตรง และใหถือเอาวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนตอสํานักงานทะเบียนตนกําเนิด เปนวันที่
เครื่องหมายการคาเริ่มได รับความคุมครอง  ภายหลัง  หากเจาของเครื่องหมายการคา                     
ระหวางประเทศ ประสงคที่จะขอรับความคุมครองในเครื่องหมายการคาของตน ในประเทศภาคี
สมาชิกพิธีสารอื่นใดเพิ่มเติม เจาของเครื่องหมายการคาดังกลาว สามารถที่จะยื่นคําขอ                      
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศเพิ่มเติมได (Subsequent Designation) โดย                 
เสียคาธรรมเนียมเหมือนกับที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศในครั้งแรก 
กลาวคือ เสียคาธรรมเนียมเบื้องตนและเสียคาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่ระบุขอรับความ
คุมครอง สวนวันที่เ ร่ิมไดรับความคุมครอง คือ วันที่บันทึกวาเปนวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศเพิ่มเติมนั่นเอง37   
   
   2.5.5  อายุการคุมครองและการตออายุความคุมครอง 
    
    ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ มีอายุความคุมครอง 10 ป และอาจ
ยื่นคําขอตออายุความคุมครองได คร้ังละ 10 ป นับแตวันสิ้นอายุ ทั้งนี้ 6 เดือน กอนวันสิ้นอายุ  
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ จะมีหนังสือแจงเจาของเครื่องหมายการคาและตัวแทน                        
ใหทําการตออายุความคุมครอง ในกรณีที่ตออายุความคุมครองไมทัน เจาของเครื่องหมายการคา             
                                                  

37 Denis Cohen,“The International Registration of Marks Under The Madrid Protocol” ,2005. 
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สามารถที่จะขอขยายเวลาในการยื่นคําขอตออายุความคุมครองไดอีก 6 เดือน นับจากวันสิ้นอายุ 
(Grace Period) แตจะตองชําระเงินเพิ่ม (Surcharge) ตามที่ระเบียบขอบังคับทั่วไปกําหนดไว 38      
    
  2.5.6  การขอยกเลิกและการแกไขเปลี่ยนแปลงทะเบียน 
    
  เจาของทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ สามารถยื่นคําขอแกไข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนเครื่องหมายการคา ในสวนความเจาของในเครื่องหมายการคา ชื่อหรือที่อยู
ของเจาของเครื่องหมายการคา และ รายการสินคาหรือบริการที่จดทะเบียนไวได (มาตรา 9)              
โดยยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพียงคําขอเดียว  แตมีผลถึงทะเบียนเครื่องหมายการคา                    
ของทุกประเทศที่รับจดทะเบียนไว เชน เจาของเครื่องหมายการคา SWATCH (Swiss Watch 
Company) มีสิทธิในเครื่องหมายการคาประมาณ 45 เครื่องหมาย กรณีที่ตองเปลี่ยนแปลงชื่อ       
หรือที่อยูของเจาของเครื่องหมายการคา หากตองยื่น คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงในทุกประเทศ                       
จะสิ้นเปลืองคาใชจายและเสียเวลามาก แตการยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงภายใตพิธีสารมาดริด 
จะทําใหเกิดความสะดวกเปนอยางยิ่ง 
    
   2.5.7  คาธรรมเนียมในการจดทะเบียน 
    
   โดยปกติแลว การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในแตละประเทศ              
ก็ตองเสียคาธรรมเนียมแตกตางกันไป ตามที่สํานักงานทะเบียนตนกําเนิดแตละประเทศ                 
กําหนดไว แต กรณีการยื่นคําขอจดทะเบียนหรือคําขอตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา               
ระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด จะตองชําระคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไว ดังนี้  
   1.  คาธรรมเนียมเบื้องตน (Basic Fee) คือ คาธรรมเนียมหลักที่ผูยื่นคําขอ                       
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตองชําระในอัตราเดียวกัน กําหนดโดยสํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศ 
   2.  คาธรรมเนียมสําหรับจําพวกสินคาและ/หรือบริการ (Supplementary Fee)                  
ในสวนที่เกินจาก 3 จําพวก 

                                                  
38 เรียบเรียงจาก  บุญมา เตชะวณิช ,“การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตาม

ขอตกลงหรือพิธีสารมาดริด : ประโยชนและผลกระทบหากประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิก”,บทบัณฑิตย           
เลมที่ 59 ตอน1  มีนาคม 2546,หนา 46. 
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   3.  คาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน (Complementary 
Fee) สําหรับคําขอขยายความคุมครองไปยังประเทศภาคีสมาชิกอื่น ๆ  
   4. คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (Individual Fee) เปนคาธรรมเนียม ที่ประเทศ
ภาคีสมาชิกบางประเทศสงวนสิทธิที่เรียกเก็บเอง ทั้งนี้ อัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศนี้ จะสูง
กวาคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บสําหรับการจดทะเบียนหรือตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคาใน
ประเทศของตนมิได    
  ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด39 
      (วันที่ 1 มกราคม 2006)   

 

                                                  
39 ดัดแปลงจาก  บุญมา เตชะวณิช ,“การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตาม

ขอตกลงหรือพิธีสารมาดริด : ประโยชนและผลกระทบหากประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิก”,บทบัณฑิตย           
เลมที่ 59 ตอน1  มีนาคม 2546,หนา 65. 

คาธรรมเนียมสําหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ สวสิฟรังค 

1 ) คาธรรมเนียมเบื้องตน (Basic Fee)  (ตามมาตรา  8(2)(i)) 
            - กรณีที่ไมตองทําสําเนาเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเปนสี   
            - ในกรณีที่ตองทาํสาํเนาเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเปนสี

 
653 
903 

2 ) คาธรรมเนียมสําหรับจําพวกสินคาและ/หรือบริการที่เกิน ๓ จําพวก  
(Supplementary  Fee)   (ตามมาตรา 8(2)(ii)) 

จําพวกละ  
73 

3 )     คาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน
(Complementary Fee) (ตามมาตรา  8(2)(iii)) 

ประเทศละ 
73 

4 )    คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (Individual Fee) (ตามมาตรา 
8(7)(a)) 

ประเทศที่ เปนภาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริดมีสิทธิแสดงเจตนา  
เรียกเก็บคาธรรมเนียมประเทศของตน แทนคาธรรมเนียมสําหรับ
จําพวกสินคาและ/หรือบริการที่เกิน ๓ จําพวก และคาธรรมเนียม
สําหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน  แตคาธรรมเนียมเฉพาะ
ประเทศนี้จะสูงกวาคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บสําหรับการจดทะเบียน
หรือตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศของตนมิได    

แตกตางกนั
ไปในแตละ
ประเทศ 
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 จนถึงเดือนมกราคม ค.ศ.2006 ภาคีสมาชิกที่ไดแสดงเจตนาขอเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ มีถึง 30 ประเทศ ไดแก ประเทศอารเมเนีย ออสเตรเลีย เบลารุส                        
เบลเยียม  ลักเซมเบิรก เนเธอรแลนด บัลแกเรีย จีน เดนมารก เอสโตเนีย ประชาคมยุโรป 
ฟนแลนด จอรเจีย กรีซ ไอซแลนด  อิตาลี  ไอรแลนด ญี่ปุน เคอรจิสถาน นอรเวย เกาหลีใต                 
มอลโดวา สิงคโปร สวีเดน สวิตเซอรแลนด ตุรกี เติรกเมนิสถาน ยูเครน สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา 

 นอกจากคาธรรมเนียมในการยื่นคาํขอจดทะเบียนขางตนแลว ยังมีคาธรรมเนียม
อ่ืนที่เกี่ยวของ เชน คาธรรมเนียมการตออายุทะเบียน ซึ่งมีอัตราคาธรรมเนียม ดังนี้ 
  

ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมการตออายุทะเบียน 40 
(วันที่ 1 มกราคม 2006) 

 
 

 
 

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

คาธรรมเนียมการตออายทุะเบียน 
ครอบคลุม 10 ป 

สวสิฟรังค 

1)   คาธรรมเนียมเบื้องตน (Basic  Fee)   653 
2)   คาธรรมเนียมสําหรับจําพวกสินคาและ/หรือบริการ 
     (Supplementary Fee) ที่เกิน 3 จําพวก 

73 

3)  คาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน   
     (Complementary Fee)                            

73 

4 )   คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (Individual Fee)  
       

ภาคีสมาชิก 
กําหนดอัตราเอง

5) คาธรรมเนียมในกรณีที่ ยื่นคําขอตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา  
ไมทัน สามารถที่จะขอผอนผันการตออายุทะเบียนระหวางประเทศได 
เปนเวลาหกเดือน นับจากวันสิ้นอายุ (grace period) แตตองชําระ  
เงินเพิ่ม (Surcharge) 

50% ของ 
คาธรรมเนียม
เบื้องตน         

ที่จะตองจาย 
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วิธีการชําระคาธรรมเนียมแกสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ (International Bureau)41 
 
การคํานวณคาธรรมเนียมตาง ๆ ไมวาจะเปนในการยื่นคําขอจดทะเบียน              

ระหวางประเทศ หรือคาธรรมเนียมในการขอตออายุความคุมครอง ทางสํานักงานทะเบียน 
ระหวางประเทศมีโปรแกรมในการคํานวณ ที่บุคคลทั่วไปสามารถใชได ที่เวบไซต  www.wipo.int 

การชําระคาธรรมเนียมแกสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ (International 
Bureau) อาจทําไดหลายวิธี ดังนี้ 

1)  หักจากบัญชีกระแสรายวันที่เปดไวกับองคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก
ในสกุลเงินสวิสฟรังค การเปดบัญชีดังกลาว จะเปนประโยชนอยางยิ่ง โดยเฉพาะกรณีที่มี                    
การทําธุรกรรมตาง ๆ กับสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศอยูเสมอ เชน กรณีที่ตองมีการชําระ
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสาร อนึ่ง เงื่อนไขและ
วิธีการเปดบัญชีจะเปนไปตามขอกําหนดของ องคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก 

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

3)  จายโดยใชเช็คธนาคารในสกุลเงินสวิสฟรังค โดยเช็คดังกลาวอาจแนบมา
พรอมกับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ หรือ สงแยกตางหากพรอมแนบ
สําเนาคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศที่ระบุหมายเลขอางอิงของคําขอนั้นๆ  

4)  จายเปนเงินสดที่สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศเลย   
    
   
 
 
    
 
 
 
   

                                                  
41 ดัดแปลง จาก http://www.wipo.int 
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  2.6  ขอแตกตางระหวางขอตกลงมาดริดกับพิธีสารมาดริด 
    
   1. การเขาเปนภาคีสมาชิกตามพิธีสารมาดริดไดเปดโอกาสใหองคกร                 
ระหวางประเทศสามารถเขาเปนภาคีสมาชิกได ในขณะที่ขอตกลงมาดริดไมเปดโอกาสให              
องคกรระหวางประเทศเขาเปนภาคีสมาชิกตามขอตกลงดังกลาวได ซึ่งปจจุบันประชาคมยุโรป 
(European Community) ไดเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2004 ดังนั้น 
เจาของเครื่องหมายการคา อาจยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตอ            
Office for Harmonization  in the Internal Market (OHIM) แหงประชาคมยุโรป แตจะตองมี
ทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหรือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานอยูกับ OHIM                  
ในทางกลับกัน ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ อาจระบุประชาคมยุโรป 
เปนเปาหมายในการขอรับความคุมครองภายใตพิธีสารมาดริด นอกจากนี้ เปนที่คาดหมายวา 
องคการทรัพยสินทางปญญาแหงแอฟริกัน (African Intellectual Property Organization หรือ 
OAPI) จะเขาเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริดในไมชานี้ 42 ซึ่งจะอํานวยประโยชนตอเจาของ
เครื่องหมายการคาที่ประสงคจะจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในภูมิภาคแอฟริกาเปนอยางยิ่ง 
 
  2. เจาของเครื่องหมายการคาหรือตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการคา              
สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ภายใตพิธีสารมาดริดได                  
แมเครื่องหมายการคานั้น จะยังไมไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานในประเทศ              
ตนกําเนิดของตนเอง แตอยางนอยจะตองมีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน          
สํานักทะเบียนตนกําเนิดเสียกอน ในขณะที่ การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศภายใตขอตกลงมาดริด จะตองมีทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานในประเทศตนกําเนิด
อยูกอนแลว 
 
   3. ตามขอตกลงมาดริด ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศจะมี               
อายุความคุมครอง 20 ป และอาจตออายุความคุมครองไดอีกทุก ๆ 20 ป แตตามพิธีสารมาดริด 
ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ มีอายุความคุมครอง 10 ป และอาจตออายุอายุความ
คุมครองได ทุก 10 ป            
    
                                                  

42 “The Madrid System:Basic Features” http://www.wipo.int 
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   4.  ภาษาที่ใชในการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 
ภายใตขอตกลงมาดริด (Madrid Agreement) กําหนดใหใชเพียงภาษาเดียวคือภาษาฝรั่งเศส            
แต ภาษาที่ใชภายใตพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) สามารถเลือกใชไดถึง 3 ภาษา คือ 
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาสเปน ทั้งนี้ ภาษาสเปนเปนภาษาหนึ่งที่มีการใช              
อยางแพรหลายในโลก โดยเฉพาะประเทศในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต เชน ประเทศ
เม็กซิโก คอสตาริกา  อารเจนตินา ชิลี  เปนตน ดังนั้น การที่เพิ่มภาษาสเปนใหเปนภาษาหนึ่งใน
ระบบมาดริด อาจจะจูงใจใหประเทศที่ใชภาษาสเปนเปนภาษาราชการ เขามาเปนภาคีสมาชิก          
ในพิธีสารมาดริดมากขึ้น  
 
  5.  โครงสรางคาธรรมเนียมที่กําหนดไวตามพิธีสารมาดริด มีความยดืหยุนมากกวา
ขอตกลงมาดริด กลาวคือ พิธีสารมาดริดใหสิทธิภาคีสมาชิกในการเลือกที่จะเก็บคาธรรมเนียม
เฉพาะประเทศ แทนการรับสวนแบงจากคาธรรมเนียมสําหรับระบุรายการสินคาหรือบริการ
เพิ่มเติม และคาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่ระบุขอรับความคุมครอง ซึ่งอาจทําใหได รับ
คาธรรมเนียมที่สูงกวา 
 
  6.  พิธีสารมาดริดไดกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวกับ “Central Attack” ไวตางจากที่
กําหนดไวในขอตกลงมาดริด กลาวคือ กรณีที่ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศถูกเพิก
ถอนภายระยะเวลาผูกพัน 5 ป เพราะเหตุ “Central Attack” พิธีสารมาดริดเปดโอกาสใหเจาของ
ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ขอเปลี่ยนสภาพทะเบียนที่ถูกเพิกถอนดังกลาว            
เปนคําขอจดทะเบียนแบบรายประเทศ (Transformation) โดยผูยื่นคําขอเปลี่ยนสภาพยังสามารถ
ใชสิทธิขอนับวันยื่นคําขอจดทะเบียนยอนหลังได โดยใหถือเอาวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศในครั้งแรก เปนวันที่เร่ิมไดรับความคุมครอง กระบวนการ
เหลานี้จะชวยลดความเสียหายที่เกิดจากกรณี “Central Attack” ไดพอสมควร อนึ่ง การแกไขใน
สวนนี้ เปนผลมาจากการผลักดันของประเทศเนเธอรแลนด ใหมีกระบวนการชวยลดความสูญเสีย
อันเกิดจากกรณี “Central Attack”  จึงมีการเรียกขอเสนอของประเทศเนเธอรแลนดวา “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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 ตารางแสดงขอแตกตางระหวางขอตกลงมาดริดกับพิธีสารมาดรดิ 
 

ความแตกตางในเรื่อง ขอตกลงขอตกลง  
 

พิธีสารพิธีสาร  
 

การเขาเปนภาคีการเขาเปนภาคี  
 

รัฐรัฐ  
 

รัฐหรือองคการระหวางรัฐรัฐหรือองคการระหวางรัฐ  
 

เครื่องหมายการคาพืน้ฐานเครื่องหมายการคาพืน้ฐาน  
 

ตองมีทะเบียนเครื่องหมายตองมีทะเบียนเครื่องหมาย
การคาพืน้ฐานการคาพืน้ฐาน  

 

ทะเบียนเครื่องหมายทะเบียนเครื่องหมาย  
การการคาพืน้ฐานคาพืน้ฐาน  

หรือหรือ  
คําขอจดทะเบยีนคําขอจดทะเบยีน  

เครื่องหมายการคาพืน้ฐานเครื่องหมายการคาพืน้ฐาน  
คาธรรมเนียมคาธรรมเนียม  

 
มี มี 33  ประเภทประเภท  

--  คาธรรมเนยีมคาธรรมเนยีมเบื้องตนเบื้องตน  
--  คาธรรมเนยีมในการระบุคาธรรมเนยีมในการระบุ
ประเทศเพื่อขอจดทะเบียนประเทศเพื่อขอจดทะเบียน  
  --  คาธรรมเนียมในการระบุคาธรรมเนียมในการระบุ
รายการสนิคาและบริการ รายการสนิคาและบริการ 
ที่เกนิ ที่เกนิ 33  จําพวกจําพวก  

 

มี มี 44  ประเภทประเภท  
--  คาธรรมเนยีมคาธรรมเนยีมเบื้องตนเบื้องตน  
--  คาคาธรรมเนยีมในการระบุประเทศธรรมเนยีมในการระบุประเทศ
เพื่อขอจดทะเบียนเพื่อขอจดทะเบียน  
--  คาธรรมเนยีมในการระบุรายการคาธรรมเนยีมในการระบุรายการ
สินคาและบรกิาร ที่เกนิ สินคาและบรกิาร ที่เกนิ 33  จําพวกจําพวก  
--  คาธรรมเนยีมเฉพาะประเทศคาธรรมเนยีมเฉพาะประเทศ  

ระยะเวลาในการแจงการระยะเวลาในการแจงการ
ปฏิเสธการจดทะเบียนปฏิเสธการจดทะเบียน  

 

1122    เดือนเดือน  
 

1122    เดือนเดือน  หรือ หรือ 1188  เดือน เดือน   
หรือ มากกวา หรือ มากกวา 1188    เดือนเดือน  

(กรณีสงวนสทิธิ) 
ระยะเวลาที่ระยะเวลาที่ทะเบียนทะเบียน

เครื่องหมายการคาระหวางเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศ ผูกอยูกับทะเบียนหรือประเทศ ผูกอยูกับทะเบียนหรือ
คําขอจดทะเบยีนพืน้ฐานคําขอจดทะเบยีนพืน้ฐาน

((DDeeppeennddeennccyy))  

55  ปป  
 

55  ป แตสามารถขอโอนทะเบยีนป แตสามารถขอโอนทะเบยีน
หรือคําขอจดทะเบยีนระหวางหรือคําขอจดทะเบียนระหวาง

ประเทศประเทศ  
เปนเปนคําขอคําขอจดทะเบียนจดทะเบียน
ภายในประเทศไดภายในประเทศได    
((TTrraannssffoorrmmaattiioonn))  

ภาษาภาษา  
 

ภาษาฝรั่งเศสเทานั้นภาษาฝรั่งเศสเทานั้น  
 

ภาษาฝรั่งเศส หรือ อังกภาษาฝรั่งเศส หรือ อังกฤษฤษ    
หรือ สเปน 
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   2.7  ขอดีและขอเสียของระบบการจดทะเบียนมาดริด 
    
   ขอดี 
   1. ระบบการจดทะเบียนมาดริด กําหนดใหยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศเพียงคําขอเดียว แตไดรับความคุมครองในหลายประเทศ โดยเจาของ
เครื่องหมายการคา ไมจําเปนตองยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในทุกประเทศที่                     
ตนประสงคใหเครื่องหมายของตนไดรับความคุมครอง จะเห็นวามีความสะดวกเปนอยางยิ่ง 
   2 .  กระบวนการในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                 
ระหวางประเทศ ของประเทศที่ถูกระบุไวในคําขอเพื่อรับความคุมครอง  ตองใหคําตอบแกผูยื่น           
คําขอจดทะเบียนวาจะรับหรือปฏิเสธการจดทะเบียน ภายในระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งมักจะสั้นกวา
ระยะเวลาในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนภายในประเทศของหลายๆ ประเทศ 
  3.  การยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศยื่นเพียงคําขอเดียว ยอมทําให
ประหยัดคาใชจายในการจางที่ปรึกษากฎหมาย หรือตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เพราะ                   
เจาของเครื่องหมายการคาไมจําตองจางที่ปรึกษากฎหมายหรือตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาในทุกประเทศที่ตนยื่นคําขอจดทะเบียน 
  4. เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศ สามารถยื่นคําขอขยายความคุมครองไปยังประเทศภาคีสมาชิกอื่นๆ ภายหลังที่ไดรับการ   
จดทะเบียนแลวเมื่อใดก็ได 
  5. คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตามพิธีสารมาดริด  
สามารถยื่นคําขอจดทะเบียน และดําเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา โดยใชภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาสเปน โดยไมตองแปลเปนภาษาทองถิ่นของประเทศที่เจาของเครื่องหมาย
การคาขอจดทะเบียน 
  6. เจาของเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ ไมตองคอยกังวลกับการยื่น                
คําขอตออายุความคุมครองเครื่องหมายการคาในทุกๆประเทศ ที่เครื่องหมายการคานั้น ไดรับ           
การจดทะเบียน เพราะเพียงยื่นคําขอตออายุความคุมครองเครื่องหมายการคา ภายใตพิธีสาร
มาดริดเพียงคําขอเดียว  ก็สงผลเปนการตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคาทุกทะเบียน กรณีนี้               
มีขอพิจารณาสําหรับเจาของเครื่องหมายการคา ที่คาดวาจะใชเครื่องหมายการคาของตนเองใน
ระยะยาว จะไดรับประโยชนจากการประหยัดคาใชจายในสวนนี้เปนอยางยิ่ง แตถา ไมประสงคจะ
ใชเครื่องหมายการคาระยะยาว ก็อาจจะไมไดรับประโยชนในสวนนี้เทาใดนัก  
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  7.  ผลดีตอสํานักงานทะเบียนตนกําเนิด มีหลายประการ เชน ภาระในสวนของ 
การประกาศโฆษณาจะตกแกสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศแหง WIPO, การเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนระหวางประเทศ จะเปนหนาที่ของสํานักงานทะเบียน
ระหวางประเทศเชนกัน โดยสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะเปนผูโอนคาธรรมเนียมใหกับ
ประเทศภาคีสมาชิกที่ถูกระบุในคําขอจดทะเบียนเอง เปนตน44  
     
   ขอเสีย 
    
  1. ความคงอยูของเครื่องหมายการคาระหวางประเทศนั้น ถูกกําหนดใหผูกอยู          
กับความสมบูรณของเครื่องหมายการคาในประเทศของเจาของเครื่องหมายการคา เปนระยะเวลา 
5 ป ซึ่งเรียกวา Dependence Period กลาวคือ หากเครื่องหมายการคาพื้นฐานในประเทศ                 
ของเจาของเครื่องหมายการคาถูกเพิกถอน ไมวาจะดวยเหตุที่ทะเบยีนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน
ถูกเพิกถอนโดยคําสั่งนายทะเบียนหรือศาล หรือเพิกถอนดวยความสมัครใจหรือ เจาของ
เครื่องหมายการคาไมตออายุความคุมครอง หรือ เปนกรณีที่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
พื้นฐาน ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนหรือถูกเพิกถอนหรือถูกละทิ้งคําขอ  ทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศนั้น ก็จะถูกเพิกถอนไปดวย กระบวนการนี้ เรียกวา “Central Attack” อยางไร                
ก็ตาม เจาของทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศที่ถูกเพิกถอน อาจขอเปลี่ยนสภาพ
ทะเบียนเครื่องหมายการคาดังกลาว เปนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศ 
(Transformation)  ทั้งนี้ ยอมกอใหเกิดคาใชจายตามมา ไมวาจะเปน คาใชจายในการจางที่
ปรึกษากฎหมายทองถิ่น หรือคาธรรมเนียมในการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ภายในประเทศนั้นๆ 
  2. กระบวนการในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของบางประเทศ อาจใช
เวลานอยกวาการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด เชน                        
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศอังกฤษ กรณีที่ไมมีการคัดคานการจดทะเบียน              
อาจใชระยะเวลาเพียง 7 เดือน ดังนั้น บางกรณีการยื่นคําขอจดทะเบียนเปนรายประเทศ                  
อาจตอบสนองความตองการของเจาของเครื่องหมายการคาไดมากกวา 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. ประเทศภาคีสมาชิกบางประเทศกําหนดใหมีการระบุรายการสินคา                  
และหรือบริการ ที่เจาะจงมากกวาประเทศภาคีสมาชิกประเทศอื่น เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
กําหนดใหมีการระบุรายการสินคาและบริการที่คอนขางแคบและเจาะจง ดังนั้น คําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  ที่อาศัยคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหรือ
ทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนฐาน ตองระบุรายการสินคาหรือ             
บริการที่คอนขางเจาะจง  ซึ่งอาจจะไมตรงกับความตองการของตนเองเทาใดนัก46 นอกจากนี้                    
การเลือกวาจะใชประเทศใดเปนประเทศตนกําเนิดก็มีความสําคัญ เนื่องจาก แตละประเทศมี
ระเบียบขอบังคับภายในประเทศที่แตกตางกันไป ดังนั้น ควรที่จะเลือกยื่นคําขอจดทะเบียนพื้นฐาน
ในประเทศที่มีระเบียบขอบังคับที่เขมงวดนอยกวา 
  4. การโอนสิทธิในเครื่องหมายการคาไมสามารถกระทําได ถาผูรับโอนไมมี
คุณสมบัติ ท่ีจะยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ภายใตพิธีสารมาดริด  
ดังนั้น หากเจาของเครื่องหมายการคาใด คาดหมายที่จะทําการโอนเครื่องหมายการคาของตนใน
อนาคต ตองพิจารณาถึงประเด็นนี้ดวย 
  5. กรณีที่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ถูกคัดคานหรือถูก
ปฏิเสธการรับจดทะเบียน การที่ผูยื่นคําขอจดทะเบียนตองดําเนินการตางๆ โดยมีสํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศเปน ผูประสานงานอาจกอใหเกิดความลาชา กวาการประสานงาน
โดยตรง  และคาใชจายที่ตองจายใหกับที่ปรึกษากฎหมายหรือตัวแทนการจดทะเบียน                
เครื่องหมายการคายอมมากขึ้นตามไปดวย 
  6. หากมีเจาของเครื่องหมายการคาชาวตางชาติเขามาดําเนินการยื่นคําขอ          
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริดในประเทศไทยเปนจํานวนมาก อาจสงผล
กระทบตอผูประกอบการหรือเจาของเครื่องหมายการคาชาวไทย ที่ประสงคจะจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาของตนในประเทศไทย กลาวคือ อาจจะทําใหการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาไทยเปนไปไดยากขึ้น เพราะมีเครื่องหมายการคาของชาวตางชาติไดรับการจดทะเบียน            
มากขึ้น นอกจากนี้ ประเด็นสําคัญที่ควรคํานึงถึง คือ ผูประกอบการหรือเจาของเครื่องหมายการคา
ชาวไทย จะไดรับประโยชนจากการเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริดมากนอยเพียงใด เพราะจากตัวอยาง
สถิติที่ เจาของเครื่องหมายการคาชาวไทยไดยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใน
ตางประเทศ เชน ในป 2002 มีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของไทย ตอสํานัก
สิทธิบัตรแหงประเทศญี่ปุน (JPO) จํานวน 53 คําขอ โดยไดรับการจดทะเบียน 44 คําขอ,ในป 

                                                  
46“The Madrid Protocol and International Brand Management” http://www.whitecase.com   
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2002 มีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของไทย ตอสํานักเครื่องหมายการคาและ
สิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ (USPTO) จํานวน 103 คําขอ โดยไดรับการจดทะเบียน 43 คําขอ จะเห็นได
วา อัตราการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการคา  และการได รับการจดทะเบียน                       
ของเจาของเครื่องหมายการคาชาวไทยในตางประเทศ ยังมีไมมากนัก 
  7. ผูประกอบการหรือเจาของเครื่องหมายการคาชาวไทย อาจจะไดรับผลเสีย  
หากระบบการจัดการขอมูลไมรวดเร็วหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอ กลาวคือ ระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ เปนระบบที่ตองมีการเชื่อมโยงและสงผานขอมูลระหวาง
ประเทศอยูตลอดเวลา ดังนั้น หากเกิดปญหาเกี่ยวกับการสงผานขอมูลหรือปรับปรุงขอมูลลาชา 
ยอมทําใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนชาวไทยไดรับขอมูลที่ไมครบถวนหรือคลาดเคลื่อน จนอาจกระทบ
ตอการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ และอาจทําใหเสียเปรียบประเทศภาคี
สมาชิกประเทศอื่น 
 
 

 2.8 สถิติผูที่ยืน่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใต                    
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 ขอมูลจาก  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 
 

มาตรการเพื่อเตรียมความพรอมของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสิงคโปร 
ในการเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด 

 
ประเทศสหรัฐฯ ใชเวลากวา 14 ป กวาที่จะเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด 

เหตุผลหลักของการเขาเปนภาคี คือ ความจําเปนของภาคธุรกิจของประเทศสหรัฐฯ ที่มีตลาดอยู            
ทั่วโลก  ทั้งนี้  มีความพยายามจากหลายฝาย  ไมวาจะเปนองคการเครื่องหมายการคา                  
ระหวางประเทศ (INTA) องคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก (WIPO) องคกรธุรกิจ ผลักดันให
ประเทศสหรัฐฯ เขาเปนภาคีสมาชิก  การเตรียมความพรอมของประเทศสหรัฐฯ จึงนาที่จะนํามา
ศึกษา เพื่อเปนแนวทางของประเทศไทยในการเตรียมความพรอมในการเขาเปนภาคีสมาชิก                
พิธีสารมาดริด ในสวนของประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนประเทศในกลุมอาเซียน  ไดเขาเปนภาคีสมาชิก
ในพิธีสารมาดริด กอนประเทศสหรัฐฯ และมีการเตรียมความพรอมที่คอนขางมีประสิทธภิาพ ทัง้ใน
สวนความพรอมทางดานกฎหมายและความพรอมทางดานอื่นๆ เชน ดานระบบคอมพิวเตอร           
เปนตน ดังนั้น การศึกษาแนวทางในการเตรียมความพรอมของประเทศสิงคโปร นาจะเปน
ประโยชนตอประเทศไทยเปนอยางยิ่ง 

 
3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 3.1.1 ระบบการใหความคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดให  การไดมาซึ่งสิทธิในเครื่องหมาย

การคานั้น ไดมาจากการใชเครื่องหมายการคา แมวาเจาของเครื่องหมายการคาจะไมได                    
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาดังกลาวก็ตามที โดยเรียกเครื่องหมายการคาดังกลาววา    
Common  Law Trademark  แตสิทธิในเครื่องหมายการคาจะจํากัดอยูเฉพาะในพื้นที่ ที่ไดมีการ
ใชเครื่องหมายการคานั้น1 หากเจาของเครื่องหมายการคาประสงคจะใหเครื่องหมายการคาของตน
ไดรับการคุมครองสิทธิมากขึ้น ก็ตองดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา               
ซึ่งมีทั้งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในระดับรัฐ (State Trademark Registration)           

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

Wiley&Son,Inc,2002), page 4. 
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ซึ่งเจาของเครื่องหมายการคาจะไดรับความคุมครองสิทธิแตเฉพาะในรัฐ ที่ตนไดรับการ                          
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาเอาไวเทานั้น และการจดทะเบียนเครื่องหมายการคากลาง 
(Federal Trademark Registration) ซึ่งเจาของเครื่องหมายการคาจะไดรับความคุมครองทั่วทั้ง               
ประเทศสหรัฐฯ และ กรณีเกิดขอพิพาท เจาของเครื่องหมายการคายังสามารถนําคดีขึ้นสู                  
การพิจารณาของศาลแหงรัฐบาลกลาง (Federal Courts)ได โดยจะตองยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาตอ สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ทั้งนี้ อายุความคุมครอง
ของทะเบียนเครื่องหมายการคากลาง มีอายุ 10 ป นับแตวันที่เครื่องหมายการคานั้นไดรับการ         
จดทะเบียน และสามารถขอตออายุได ไมมีที่สิ้นสุดตราบใดที่เจาของเครื่องหมายยังคงใช
เครื่องหมายนั้นๆอยู  ในสวนของอายุความคุมครองของทะเบียนเครื่องหมายการคาในระดับรัฐ  
จะขึ้นอยูกับกฎหมายภายในแตละรัฐ ซึ่งสวนใหญจะมีระยะเวลาความคุมครอง 5 ป 

กฎหมายเฉพาะซึ่งใหความคุมครองเครื่องหมายการคา คือ The Lanham Act 
1946 บัญญัติอยูใน Title15 แหง United States Code มาตรา 1051-1127  ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคากลางเอาไว  ในสวนของการจดทะเบียนระดับรัฐนั้น แตละรัฐจะ
มีกฎหมายเครื่องหมายการคาภายใน โดยสวนใหญนําหลักการและรูปแบบมาจากกฎหมาย
ตนแบบ (Model State Trademark Bill) ซึ่งมีหลักการเชนเดียวกันกับ The Lanham Act2                     
รัฐตางๆ ในประเทศสหรัฐฯ กวา 46 รัฐ ไดนํากฎหมายตนแบบมาใช ในการตรากฎหมายภายใน 
สงผลใหกฎหมายเครื่องหมายการคาภายในแตละรัฐ มีความคลายคลึงกัน อนึ่ง แมวาจะมีผูอ่ืนใช
เครื่องหมายนั้นๆอยูกอนแลว แตบุคคลนั้นยังไมไดดําเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา  
บุคคลอื่นอาจยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นได หากมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กําหนดไว  และ เมื่อไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว เจาของทะเบียนเครื่องหมาย
การคาไมมีสิทธิที่จะหามผู อ่ืนที่ไดใชเครื่องหมายการคาเดียวกันอยูกอนแลว ใหยุติการใช
เครื่องหมายนั้นๆ ในพื้นที่ ที่เขาเคยใชอยูกอน   

 
ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
1)  การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคากลาง อาจยื่นโดยตรงตอ               

สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ (The United States Patent and Trademark 
Office) หรือ  ยื่นคําขอผานระบบอิ เลคทรอนิกสก็ ได  โดยกอนการยื่นคําขอจดทะเบียน                        

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

page13 -17. 
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ควรตรวจสอบวาเครื่องหมายการคาดังกลาวมีผูใด ใชอยูหรือมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ไวแลวหรือไม การตรวจสอบนี้สามารถกระทําไดหลายวิธี ไดแก  

- ตรวจคน ณ ที่ทําการของสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ  
- ตรวจคนทางฐานขอมูลของ  สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ 

โดยใชระบบการตรวจคนเครื่องหมายการคาทางอิเลคทรอนิกส (Trademark Electronic Search 
System หรือ TESS) ซึ่งมีขอมูลเครื่องหมายการคา ที่ไดรับการจดทะเบียน, ที่ถูกเพิกถอน,                         
ที่ ส้ินอายุความคุมครอง  รวมทั้ ง  คําขอที่อยู ระหวางกระบวนการพิจารณาจดทะเบียน                 
(Pending Application ) มากกวา 3 ลานขอมูล  ซึ่งขอมูลเหลานี้จะจํากัดอยูเฉพาะกรณีที่เปน           
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคากลาง หรือ ทะเบียนเครื่องหมายการคากลาง ดังนั้น 
เครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนในระดับรัฐ หรือ ในตางประเทศ ยอมไมปรากฏใน
ฐานขอมูลนี้ อนึ่ง การที่เจาของเครื่องหมายการคาทําการตรวจคนเครื่องหมายการคาเอง อาจจะ
ไดผลการตรวจคนที่ไมสมบูรณเทากับการให ผูที่มีความชํานาญตรวจคน3  ในกรณีที่ตองการ              
ตรวจคนวา เครื่องหมายการคาใดไดรับการจดทะเบียนในระดับรัฐแลวหรือไม อาจตรวจคนได           
ทางเวบไซต www.nass.org  ซึ่งมีเพียงบางรัฐที่ใหบริการในการตรวจคนออนไลน 

- นอกจากนี้  สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯไดมอบหมายให
หองสมุดกวา 80 แหง ที่กระจายอยูทั่วประเทศสหรัฐฯ เปน Patent and Trademark Depository 
Libraries  หองสมุดเหลานี้จะมี CD-ROMs ที่บรรจุขอมูลที่เกี่ยวกับทะเบียนเครื่องหมายการคา
และคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา   

- การตรวจคนโดยวาจางใหบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดําเนินการให เชน บริษัท 
Thomson& Thomson  หรือ บริษัท CCH Corsearch เปนตน โดยบริษทัดังกลาวจะทําการตรวจ
คนจาก ฐานขอมูลของสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ, ฐานขอมูลในแตละรัฐ, 
ตรวจคนทางอินเตอรเน็ต, ตรวจคนทางทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ รวมถึง                   
การตรวจคนจากวารสาร นิตยสาร หรือแมกระทั่งทางโทรศัพท เพื่อใหทราบวาเครื่องการการคา
ดังกลาวถูกใชหรือไดรับการจดทะเบียนแลวหรือยัง  เมื่อประมวลผลแลว จะทํารายงานแจงให
ลูกคาทราบผลการตรวจคน อนึ่ง บริษัทดังกลาวจะไมมีหนาที่ในการใหความเห็นเกี่ยวกับการ             
จดทะเบียนหรือตีความผลการตรวจคน หนาที่ดังกลาวจะเปนของทนายความหรือที่ปรึกษา
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. 
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2)  คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ที่ยื่นตอสํานักเครื่องหมายการคาและ

สิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ มี 2 กรณี คือ 
(1)  กรณีที่ เจาของเครื่องหมายการคาไดใชเคร่ืองหมายการคานั้นจริง           

ในเชิงพาณิชย (Actual Use in Commerce)  ใหแนบตัวอยางเครื่องหมายการคาที่ใชจริงบน              
ตัวสินคาหรือบริการ มาพรอมกับคําขอจดทะเบียน อนึ่ง การใชในเชิงพาณิชย หมายถึง การคาที่ใช
เครื่องหมายการคาโดยสุจริต ไมใชเปนการจองสิทธิในเครื่องหมายไวโดยไมไดนําไปใชจริง             
การโฆษณาหรือการสงเสริมการคา กอนที่สินคาหรือบริการจะถูกนํามาใชใชการคาอยางแทจริง         
ไมนบัวาเปนการใชในเชิงพาณิชย4   

 (2)  กรณีที่ เจาของเครื่องหมายการคา ยังไมไดใชเครื่องหมายการคานั้น 
ในเชิงพาณิชย อาจยื่นคําขอจดทะเบียน โดยแสดงเจตจํานงโดยสุจริตที่จะใชเครื่องหมายนั้นๆ             
ในเชิงพาณิชย (Bona Fide Intent to Use) 

 
3)   คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ตองประกอบไปดวย 

        - คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
        - รูปตัวอยางเครื่องหมายการคา จํานวน 1 รูป ตอสินคาหรือบริการ 1 จําพวก                   

      - หนังสอืมอบอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียน 
        - คําแปลหรือคําอาน สําหรับเครื่องหมายการคาที่ไมใชภาษาอังกฤษ 
        - รายการสินคาและหรือบริการที่ประสงคจะขอรับการจดทะเบียน 
        - ขอมูลของผูยื่นคําขอจดทะเบียน ชื่อ ที่อยู สัญชาติ เปนตน 
   
  4)  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา5 ปรากฏตามตาราง
แสดงอัตราคาธรรมเนียม 
 

 
 
 
 

                                                  
4 สรุปจาก http://www.depthai.go.th/Interdata/Country/ขอมูลประเทศสหรัฐอเมริกา.doc 
5 ขอมูลจาก http://www.uspto.gov 
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ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียม 

 

 
5)  การขอถือสิทธิยอนหลัง 

   
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา มีสิทธิที่จะขอถือสิทธินับวันยื่น              

คําขอจดทะเบียนยอนหลังในประเทศสหรัฐอเมริกาได โดยจะตองยื่นคําขอถือสิทธิดังกลาว               
พรอมกับ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ทั้งนี้ ตองเปนการยื่นคําขอจดทะเบียนใน               
ประเทศสหรัฐฯ ภายในกําหนดเวลา 6 เดือน นับแตวันที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใน
ประเทศอื่น 

 
6)   การตรวจสอบในเนื้อหาสาระ 

   
สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะตรวจสอบวา เคร่ืองหมาย

การคานั้น มีลักษณะบงเฉพาะ  อันทําใหผูบริโภคแยกแยะไดวาแตกตางกับเครื่องหมายการคาอ่ืน 
และ เครื่องหมายการคานั้นตองไมเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาของผู อ่ืนที่ไดรับ                  
การจดทะเบียนไวแลว 
  ในกรณีที่ เครื่ องหมายนั้น  ไมมีคุณสมบัติ ในการรับการจดทะเบียนได                        
สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะแจงใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนทราบถึงเหตุผล
ของการปฏิเสธการจดทะเบียน พรอมทั้งแจงใหผูยื่นคําขอแกไขคําขอจดทะเบียนนั้นดวย ผูยื่น            
คําขอจดทะเบียนตองดําเนินการแกไขภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ไดรับการแจง มิฉะนั้น คําขอ                   
จดทะเบียนดังกลาวจะถูกจําหนายออกจากสารบบ ถาผูยื่นคําขอจดทะเบียนไมพอใจคําวินิจฉัย
ดังกลาว  ก็สามารถดําเนินการอุทธรณ ตอคณะกรรมการเครื่องหมายการคาได 

  

คาธรรมเนียมในแตละขัน้ตอน เหรียญสหรฐั 
คําขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาผานระบบอิเลคทรอนิกส จําพวกละ 325 เหรียญสหรัฐ 
คําขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาแบบเอกสาร จําพวกละ 375 เหรียญสหรัฐ 
คําแถลงแสดงการใชเครื่องหมายการคา (Statement of Use) จําพวกละ 100  เหรียญสหรฐั 
คําขอตออายุทะเบยีนเครื่องหมายการคา จําพวกละ 400 เหรียญสหรัฐ 
การประกาศโฆษณา จําพวกละ 100  เหรียญสหรฐั 
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7)  การรับจดทะเบียน  
   

ในกรณีที่ไมมีผูคัดคานการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา หรือมีผูคัดคาน                  
แตมีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยถึงที่สุด ใหยกคําคัดคานนั้น หากเปนคําขอจดทะเบียนประเภทที่มีการใช
เครื่องหมายการคา นายทะเบียนเครื่องหมายการคาจะมีคําสั่งใหรับจดทะเบียน และออกหนังสือ
สําคัญแสดงการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น ใหแกผูที่ยื่นคําขอจดทะเบียน 

 ในกรณีที่เปนคําขอจดทะเบียน ที่ผูยื่นคําขอไดแสดงเจตนาจะใชเครื่องหมาย
การคานั้น (Intent to Use Application) เมื่อผูยื่นคําขอจดทะเบียนไดรับหนังสือแจงการรับ                    
จดทะเบียน (Notice of Allowance) แลวผูยื่นคําขอจดทะเบียน จะตองยื่นคําแถลงแสดงการใช
เครื่องหมายการคา (Statement of Use) พรอมตัวอยางของสินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้น                     
ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการคาจะดําเนินการตรวจสอบ กอนที่จะมีคําสั่งรับจดทะเบียนตอไป6 
โดยปกติ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศสหรัฐอเมริกา จะใชเวลาประมาณ 1-2 ป  
นับแตวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จนถึงวันออกหนังสือสําคัญแสดงการรับ                 
จดทะเบียนเครื่องหมายการคา เมื่อไดรับการจดทะเบียนแลว เจาของเครื่องหมายการคามีสิทธิใช
อักษรยอ R (Registered) เพื่อแสดงวา เครื่องหมายการคานั้น ไดรับการจดทะเบียนไวแลวกับ            
สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ   

 
3.1.2  เหตุผลและความจําเปนในการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด 
 
ประเทศสหรัฐฯ เปนประเทศที่มีพื้นที่กวางใหญ สงผลใหความตองการของผูบริโภค            

มีความแตกตางกันไปตามแตละพื้นที่ โดยผูบริโภคใหความสําคัญของยี่หอของสินคาเปน                
อยางมาก เพราะเชื่อวาคุณภาพของสินคาและราคาของสินคามีความสัมพันธกัน เครื่องหมาย
การคาจึงถูกใชเปนสื่อโฆษณา ในการทําใหผูบริโภคจดจําสินคาหรือบริการ  ยิ่งเครื่องหมายการคา
นั้นมีชื่อเสียงเปนที่รูจักมากเทาใด มูลคายิ่งมากขึ้นเทานั้น  โดยเครื่องหมายการคาอาจจะปรากฏ
อยูบนตัวสินคาหรือ หีบหอสินคา หรือในเวบไซตของบริษัท ดวยเหตุนี้ การคุมครองเครื่องหมาย
การคาจึงเปนภารกิจที่สําคัญของบริษัท เปนที่ทราบกันวา หากเครื่องหมายการคาของบริษัท              
ถูกบุคคลอื่นนาํไปใช  จะมีผลกระทบตอรายไดหรือสวนแบงทางการตลาด ของเจาของเครือ่งหมาย
การคา และอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของเจาของเครื่องหมายการคาที่แทจริง 

                                                  
6 เรียบเรียงจาก กรมทรัพยสินทางปญญา “คูมือการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาใน

ตางประเทศ 30 ประเทศ” ,หนา 383. 
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ตัวอยางเชน เครื่องหมายการคา Coca-Cola ที่เปนที่รูจักกันทั่วโลกวา เปนเครื่องหมายที่ใชกับ
สินคาประเภทเครื่องดื่ม แตกวาจะเปนที่รูจักมากขนาดนี้ บริษัท Coca-Cola ตองเสียคาใชจายใน
การโฆษณาสินคาเปนจํานวนมหาศาล และตองสั่งสมช่ือเสียงมาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน ทั้งนี้ 
เครื่องหมายการคา Coca-Cola ไดรับการจดทะเบียนจากสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร
แหงสหรัฐฯ ในป 1893 ตอมาบริษัท Coca-Cola ไดขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาอื่นๆ                      
อีกมากกวา 500 เครื่องหมาย เชน Coke, Diet Coke, Fanta เปนตน7 นอกจากเครื่องหมายการคา
ดังกลาว ประเทศสหรัฐฯ ยังมีเครื่องหมายการคาหรือบริการ ที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย เชน 
เครื่องหมายการคา Windows ใชกับ สินคาซอฟแวรคอมพิวเตอร, Acura ใชกับสินคารถยนต, 
United Airlines ใชกับบริการขนสง, Disneyland ใชกับบริการสวนสนุก เปนตน มีการประมาณ
การวา ในแตละวันชาวอเมริกันมีโอกาสพบเห็นเครื่องหมายการคามากกวา 1,000 เครื่องหมาย  
ไมวาจะเปนจาก สื่อวิทยุโทรทัศน, จากรถที่ขับ, จากหีบหออาหารที่รับประทาน, จากเสื้อผาที่          
สวมใส, และจากนิตยสารที่อาน8  

ปจจุบัน เจาของกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดขยายตลาดสินคาไปใน           
ตลาดตางประเทศเปนอันมาก ยอมเปนการดี หากเจาของเครื่องหมายการคาดําเนินการขอ                   
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาของตน ในประเทศที่ไดมีการติดตอคาขายอยูดวย เพราะในหลายๆ 
ประเทศ มีระบบการใหสิทธิในเครื่องหมายการคา แบบจดทะเบียนกอนมีสิทธิกอน (First to File 
System)  ดังนั้น หากเจาของเครื่องหมายการคา เพิกเฉยตอการจดทะเบียนในประเทศนั้น ๆ               
อาจถูกบุคคลอ่ืน ดําเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกันกอน                    
สงผลใหเจาของเครื่องหมายการคา ไมอาจจดทะเบียนในเครื่องหมายการคานั้นได แนนอนวายอม
สงผลตอการสงออกไปยังประเทศนั้นดวย แมวาเจาของเครื่องหมายการคาชาวอเมริกันจะใช
เครื่องหมายการคาในประเทศนั้นมากอนก็ตาม9 อนึ่ง การที่เจาของเครื่องหมายการคาชาวอเมริกัน 
ประสงคที่จะใหเครื่องหมายการคาของตนไดรับความคุมครองนอกประเทศ จะตองดําเนินการ    
ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในทุกๆ ประเทศ ที่ตนประสงคจะขอรับความคุมครอง                
ซึ่งกอใหเกิดความยุงยาก เสียเวลาและเสียคาใชจายเปนอันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับ
เจาของกิจการขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีงบประมาณที่จํากัด อาจจําเปนตองเลือกจดทะเบียน
                                                  

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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เครื่องหมายการคาเฉพาะในบางประเทศ10 การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเปนภาคีสมาชิกใน              
พิธีสารมาดริด นอกจากจะชวยให เจาของธุรกิจชาวอเมริกันขอรับความคุมครองสิทธิใน
เครื่องหมายการคาของตนไดงายขึ้น ยังเปนการประหยัดเวลาและคาใชจายเปนอยางมาก            
สงผลใหไดเปรียบคูแขงในประเทศอื่น ที่ไมไดเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด ทั้งนี้ ในการเขาเปน
ภาคีสมาชิกจะสัมฤทธิผลตามความมุงหมายได ก็ตอเมื่อมีมาตรการในการเตรียมความพรอมที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
3.1.3 มาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพรอมกอนการเขาเปน

ภาคีสมาชิก 
 

(1) ประเทศสหรัฐฯไดเขาเปนภาคีสมาชิกในความตกลงระหวางประเทศที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 

-  เขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาวาดวยการจัดตั้งองคการทรัพยสินทางปญญา           
แหงโลก (WIPO Convention) เมื่อเดือนสิงหาคม 1970 ซึ่งพิธีสารมาดริดเปนหนึ่งในความตกลง
ระหวางประเทศ  ขององคการทรัพย สินทางปญญาแหงโลก  โดยมีสํานักงานทะเบียน                    
ระหวางประเทศ ทําหนาที่ในการบริหารจัดการใหเปนไปตามพิธีสารมาดริด 

- เขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) ตั้งแตเดือน
พฤษภาคม 1887 ดังนั้น ประเทศสหรัฐฯ จึงมีคุณสมบัติในการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด             
อยูแลว                

-  เขาเปนภาคีสมาชิกขอตกลงนีซ (Nice Agreement on classification of 
goods and services) ตั้งแต เดือนพฤษภาคม 1972 ทําใหการจําแนกจําพวกสินคาและบริการ 
ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศสหรัฐฯ สอดคลองกับ การจําแนกจําพวกสินคา
และบริการระหวางประเทศ แตมีประเด็นเรื่องการจําแนกจําพวกสินคาและบริการแบบเกา ที่ยังมี
การใชในประเทศสหรัฐฯ อยู  ซึ่งผูเขียนจะทําการวิเคราะหในลําดับตอไป              
   ขอตกลงนีซ มีขึ้นตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 1957 เปนหนึ่งในความตกลงระหวาง
ประเทศที่บริหารจัดการโดยองคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก ประเทศที่จะเขาเปนภาคีสมาชิก
ในขอตกลงนีซไดนั้น จะตองเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีสเสียกอน โดยขอตกลงนีซ               
มีภาคีสมาชิกจํานวนกวา 72 ประเทศ (นับถึงเดือนตุลาคม 2003) เชน ประเทศออสเตรเลีย จีน 
เกาหลีใต ฝร่ังเศส เยอรมัน ญี่ปุน รัสเซีย สิงคโปร อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เปนตน ประเทศภาคี

                                                  
10 Senate Report 107-46, “The Madrid Protocal Impementation Act”, http://www.aipla.org 
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สมาชิกเหลานี้มีหนาที่ตองนํา ระบบการจําแนกจําพวกสินคาและบริการตาม ขอตกลงนีซ ไปใช
สําหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ซึ่งการจําแนกจําพวกสินคาและ บริการตามขอตกลงนซี 
จะประกอบไปดวย 2 สวน คือ (1) หัวเรื่องของจําพวกสินคาหรือบริการ (Class Headings) ซึ่งเปน
ขอความที่แสดงถึงลักษณะของสินคาหรือบริการในจําพวกนั้นๆอยางกวาง  และ  จะมี                           
คําขยายความ (Explanatory Notes) ที่อธิบายรายละเอียดของหัวเรื่อง ใหชัดเจนยิ่งขึ้น และ               
(2) รายการสินคาและบริการเรียงตามลําดับอักษร (Alphabetical List of Goods and Services) 
โดยแบงเปนรายการสินคาประมาณหนึ่งหมื่นรายการ และรายการบริการประมาณหนึ่งพันรายการ 
โดยขอตกลงนีซที่บังคับใชอยูในปจจุบัน เปนฉบับแกไขคร้ังที่ 8 มีผลบังคับใช นับแตวันที่                        
1 มกราคม 2002  

อนึ่ง มีประเทศที่ไมไดเขาเปนภาคีสมาชิกในขอตกลงนีซ แตนําระบบการจําแนก
จําพวกสินคาและบริการตามขอตกลงนีซมาใช  อีกกวา 71 ประเทศ (นับถึงเดือนตุลาคม 2003)            
เชน ประเทศอารเจนตินา บราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด แอฟริกาใต เวียดนาม 
รวมถึงประเทศไทยดวย และยังมีอีก 3 องคกรที่นําระบบการจําแนกจําพวกสินคาและบริการ           
ตามขอตกลงนีซมาใช ไดแก องคการทรัพยสินทางปญญาแหงแอฟริกัน (African Intellectual 
Property Organization หรือ OAPI), สํานักงานทะเบียนเครื่องหมายการคาแหงประชาคมยุโรป 
(Office for Harmonization in the Internal Market หรือ OHIM), และ สํานักทะเบียนเครื่องหมาย
การคาแหงเบเนลักซ (Benelux Trademark Office)11   

ในสวนของการจําแนกจําพวกสินคาและบริการของประเทศสหรัฐฯ นั้น                     
เปนไปตามขอตกลงนีซ แต ประเทศสหรัฐฯ มีระบบการจําแนกจําพวกสินคาและบริการแบบเกา            
ที่กวางกวาการจําแนกจําพวกสินคาและบริการตามขอตกลงนีซ ไดแก  

-  การจําแนก จําพวกสินคาสําหรับเครื่องหมายรับรอง (Classification of 
Certification Marks for Goods) เรียกวา Class A  

-  การจําแนก จําพวกบริการสําหรับเครื่องหมายรับรอง (Classification of 
Certification Marks for Services) เรียกวา Class B 

           -  การจําแนกสําหรับเครื่องหมายชุด (Collective Membership Marks) เรียกวา 
Class 200  

 
 

                                                  
11 WIPO Guide to Intellectual Property Worldwide, http://www.wipo.int/   
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ซึ่งการจําแนกทั้งสามแบบยังคงมีการใชในประเทศสหรัฐฯ ดังนั้น กรณีที่เจาของเครื่องหมาย 
การคาประสงคจะจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ตองพิจารณาใหดีวารายการ
สินคาหรือบริการในทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหรือในคําขอจดทะเบียนพื้นฐาน                     
เปนการจําแนกตามขอตกลงนีซ หรือเปนการจําแนกตาม Class A, Class B ,หรือ Class 200  
หากเปนการระบุรายการสินคาหรือบริการที่ใชระบบเกา เจาของเครื่องหมายการคาจะตองทําการ
ยื่นแกไขรายการสินคาหรือบริการ ที่อยูในทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือในคําขอ                  
จดทะเบียนพื้นฐานเสียกอน  (Reclassify) ถาไมทําการแกไขใหถูกตองตามขอตกลงนีซ                   
อาจถูกสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศปฏิเสธการจดทะเบียน ทั้งนี้ การยื่นคําขอแกไข              
รายการสินคาหรือบริการดังกลาว บางกรณีอาจเปนการยากที่จะระบุวา สินคาหรือบริการใน 
Class A, Class B ,หรือ Class 200 จะจําแนกเปนจําพวกใดตามขอตกลงนีซ วิธีปองกัน
ขอผิดพลาดสามารถกระทําได โดยผูยื่นคําขอจดทะเบียนจะตองระบุรายการสินคาหรือบริการ                
ที่คอนขางเจาะจง (Limit  the Specification) หรือ อาจระบุจําพวกสินคาหรือบริการหลายจําพวก 
ที่นาจะครอบคลุมรายการสินคาหรือบริการทั้งหมด (All Appropriate Classes) แตตองเสีย
คาธรรมเนียมหลายจําพวกมากขึ้น12   

  
(3)   สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ไดเตรียมการในสวนของ

การแสดงเจตนาสงวนสิทธิ (Declaration) ดังนี้ 
 1.  ประเทศสหรัฐฯ ไดแสดงเจตนาวาจะใชภาษาอังกฤษ เปนภาษาที่ใช

ในระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด เพราะ 
ภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการของประเทศสหรัฐฯ อยูแลว 

2. ประเทศสหรัฐฯ เลือกที่จะแสดงขอสงวนสทิธิ โดยขอขยายระยะเวลา
ในการใชสิทธิปฏิเสธการรับจดทะเบียน จาก 12 เดือน เปน 18 เดือน และกรณีที่มีการคัดคานการ
จดทะเบียน อาจขยายระยะเวลาไดมากกวา 18 เดือน (มาตรา 5(2)(b)(c)) เพราะระยะเวลา              
12 เดือน ถือวาเปนนอยเกินไปที่จะพิจารณาคําขอจดทะเบียน ซึ่งการปฏิเสธการรับจดทะเบียนนั้น 
สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะตองแจงเหตุแหงการปฏิเสธ พรอมลงนามใน
หนังสือแจงการปฏิเสธ (Notification of Refusal) แลวสงไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ  
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ จะสงหนังสือแจงไปยังผูยื่นคําขอจดทะเบียน เพือ่ใหดาํเนนิการ

                                                  
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 ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือแจงการปฏิเสธ กรณีที่การปฏิเสธมีสาเหตุมาจาก
การคัดคานการจดทะเบียน หนังสือแจงการปฏิเสธจะตองระบุชื่อและที่อยูของผูคัดคานไวดวย 

3.  ประเทศสหรัฐฯ ไดแสดงขอสงวนวา กรณีที่ขอขยายความคุมครอง
เครื่องหมายการคามายังประเทศสหรัฐฯ ผูยื่นคําขอจดทะเบียนจะตองแสดงในคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศหรือคําขอจดทะเบียนเพิ่มเติมวา  มีเจตจํานงที่จะใช
เครื่องหมายการคานั้นในประเทศสหรัฐฯ (Intent to Use) 

4.  ประเทศสหรัฐฯ สงวนสิทธิ ที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ 
(Individual Fee) โดยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ เทากับอัตราที่เรียกเก็บจากการ            
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศ ซึ่งรายละเอียดของคาธรรมเนียมดังกลาว แสดงอยู
ในตารางขางลางนี้ 

 
 
ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกเก็บ 

 (เดือนตุลาคม 2005)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (Individual Fees) สวสิฟรงัค 
คาธรรมเนียมตอหนึง่จําพวกสินคา (one class) 367 

 
คาธรรมเนียมตอหนึง่จําพวกสินคาในสวนที่เกินกวาหนึ่งจาํพวก  

(additional class) 

 
367 
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ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศที่ประเทศสหรฐัอเมริกาเรยีกเก็บ 

กรณยีื่นคําขอตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 
(เดือนตุลาคม 2005) 

 

 
 
เดิมที ประเทศสหรัฐฯ กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ  ในครั้งแรก  

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2003 สําหรับกรณีที่ขอขยายความคุมครองเครื่องหมายการคามายัง
ประเทศสหรัฐฯ ในอัตรา 456  สวิสฟรังค ตอ 1 จําพวกสินคาหรือบริการ และสําหรับกรณีที่ขอ           
ตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา ในอัตรา 544  สวิสฟรังค ตอ 1 จําพวกสินคาหรือบริการ                
จะเห็นวา ประเทศสหรัฐฯ ไดปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สงัเกตไดจาก
อัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศที่ลดลง ซึ่งจะเปนการดึงดูดใหเจาของเครื่องหมายการคา                          
ทั้งชาวอเมริกันและชาวตางชาติ มาจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศสหรัฐฯ นอกจากนี้                
ยังมีการกําหนดคาธรรมเนียมในการรับรองคําขอจดทะเบียน (Certification Fee) และ
คาธรรมเนียมในการสงตอคํารองหรือคําขอ  ไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ               
(Transmittal Fee) ดวย 
 

 
 
 

คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (Individual Fees) 
กรณีตออายทุะเบียน 

สวสิฟรงัค 

 
คาธรรมเนียมตอหนึง่จําพวกสินคา (one class) 

 

 
452 

 
คาธรรมเนียมตอหนึง่จําพวกสินคาในสวนที่เกินกวาหนึ่งจาํพวก  

(additional class) 
 

 
452 
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ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมในการรับรองคําขอจดทะเบียน (Certification Fee) และ
คาธรรมเนียมในการสงตอคํารองหรือคําขอ (Transmittal Fee) 

 

 
  
(4) มีการประมาณการคาใชจายโดยสํานักงบประมาณแหงรัฐสภา 

(Congressional Budget Office) เพราะตองพิจารณาดวยวาการเขาภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด 
จะกระทบถึงกฎหมายงบประมาณรายจายหรือไม เพียงใด โดยการตรา Madrid Protocol 
Implementation Act และแกไข Trademark Act of 1946 เพื่ออนุวัตรการกฎหมายใหเปนไป              
ตามพิธีสารมาดริด สํานักงบประมาณแหงรัฐสภา ไดประเมินแลว เห็นวา การตรากฎหมายและ
การแกไขกฎหมายขางตน จะไมมีผลกระทบตองบประมาณกลาง (Federal Budget)  

การรับรองคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา             
ระหวางประเทศ กรณีอาศัยทะเบยีนหรือคําขอจดทะเบยีน

เครื่องหมายการคาพืน้ฐานเพียงทะเบียนเดียว หรือ          
เพียงคําขอเดยีว  (Certification Fee) 

จําพวกละ 100  เหรียญสหรฐั 

การรับรองคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา             
ระหวางประเทศ กรณีอาศัยทะเบยีนหรือคําขอจดทะเบยีน
เครื่องหมายการคาพืน้ฐาน มากกวาหนึ่งทะเบยีน หรือ

มากกวาหนึ่งคําขอ (Certification Fee) 

จําพวกละ 150  เหรียญสหรฐั 

การสงตอคํารองในการบันทกึการโอนสิทธใิน            
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 

(Transmitting a Request to Record an Assignment) 

100  เหรียญสหรัฐ 

การแจงการแทนที่ทะเบียนเดิมดวยทะเบยีน             
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 

(Notice of  Replacement ) 

จําพวกละ 100  เหรียญสหรฐั 

การสงตอคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา             
ระหวางประเทศเพิ่มเติม 

(Transmitting a subsequent designation) 

100  เหรียญสหรัฐ 
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สํานักงบประมาณแหงรัฐสภาคาดวา ในชวงป 2003 ถึง 2004 จะตองมีการ
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร เพื่อประโยชนในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง   
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ กับสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ               
ซึ่งตองใชงบประมาณราว 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 20 ลานบาท นอกจากนี้ การเขา 
เปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด จะทําใหจํานวนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ยื่น               
ตอสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ มีจํานวนมากขึ้น คาใชจายในกระบวนการ
พิจารณาคําขอจดทะเบียน สามารถหักจากคาธรรมเนียมที่ผูยื่นคําขอจดทะเบียนจะตองจาย
นั่นเอง โดยอัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บนี้จะตองกําหนดใหเหมาะสม และตองมีการพิจารณา
ปรับปรุงคาธรรมเนียมทุกป เพราะคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจะตองครอบคลุมคาใชจายอันเกิดจาก
กระบวนการพิจารณาคําขอจดทะเบียน ทั้งนี้ สํานักงบประมาณแหงรัฐสภาเห็นวา จํานวนคําขอ             
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่มากขึ้น จะไมมีผลกระทบตองบประมาณของสํานักเครื่องหมาย
การคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ มากนัก การประมาณการคาใชจายขางตนนี้ สํานักงบประมาณ
แหงรัฐสภาไดสงใหคณะกรรมการที่พิจารณาการออกกฎหมายพิจารณา 13  

 
(5)  มีการขอความคิดเห็นจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ ในการจัดทํา                     

“ขอปฏิบัติสําหรับการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสาร
มาดริด” (Rules of Practice for Trademark-Related Filings Under the Madrid Protocol 
Implementation Act) ดังนี้ 

ความเห็นจากองคการที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา  ไดแก 
- American Bar Association Section on Intellectual Property Law 
- American Intellectual Property Law Association (AIPLA) 
- International Trademark Association (INTA) 
จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ไดแก 
- 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 จากองคกรธุรกิจและบุคคลที่เกี่ยวของ  
 
 (6) จัดทํา  “Guide to Implementation of Madrid Protocol in the United 

States” (28 ตุลาคม 2003) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) การยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ อาจยื่นตอสํานัก

เครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ไดใน 3 กรณีนี้ ไดแก 
   - ในฐานะที่เปน สํานักงานทะเบียนตนกําเนิด (Office of Origin) หาก                
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานอยูระหวางการพิจารณา หรือทะเบียนเครื่องหมาย
การคาพื้นฐานไดรับการจดทะเบียนโดยสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ 
   - ในฐานะที่เปน สํานักงานทะเบียนเครื่องหมายการคา ของประเทศที่               
ถูกระบุเพื่อขอจดทะเบียน (Office of a Designated Contracting Party) ถาในคําขอจดทะเบียน
ระบุประเทศสหรัฐฯเปนประเทศที่ขอรับความคุมครองเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 
   - ในฐานะที่เปน Office of the Contracting Party of the Holder ถา
เจาของเครื่องหมายการคาระหวางประเทศมีสัญชาติ หรือ มีภูมิลําเนา หรือ มีสถานประกอบ
อุตสาหกรรมหรือ พาณิชยกรรมอยางแทจริงและจริงจังในประเทศอเมริกา เจาของเครื่องหมาย
การคาดังกลาว สามารถยื่นคําขอตอสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ ผานสํานักเครื่องหมาย
การคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯได  

 
2)  มีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะ คือ Madrid Processing Unit (MPU)  

ขึ้นมาทําหนาที่ดูแล การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริด เพราะ ภายหลังจาก
การเขาเปนภาคีสมาชิก สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ยอมมีภารกิจที่เพิ่มข้ึน                    
ไมวาจะเปนภารกิจที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ หรือ ภารกิจที่
ตองประสานงานกับสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ 

 
3)  สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะออกวันที่รับคําขอ                   

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ (Grant a Date of Receipt) ไมวาจะเปนกรณีที่            
ยื่นคําขอจดทะเบียนทางอิเลคทรอนิกส หรือ ยื่นคําขอที่เปนเอกสาร ทั้งนี้ คําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศจะตองประกอบไปดวย  



 67

- วันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา และหมายเลขของคําขอ             
จดทะเบียนพื้นฐาน (Serial Number) หรือวันที่ไดรับการจดทะเบียนพื้นฐานและหมายเลขทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐาน  

- ชื่อของผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ                
ซึ่งตรงกับชื่อของผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือชื่อเจาของทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาพื้นฐาน และที่อยูปจจุบันของผูยื่นคําขอ  

-  สําเนาเครื่องหมายการคา (Reproduction of the Mark) ที่เหมือนกับ
เครื่องหมายการคาในคําขอจดทะเบียนพื้นฐานและ/หรือทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน 

- คําพรรณนาเครื่องหมายการคา (Description of the mark) ซึ่ง
เหมือนกับในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน 

- ประเภทของเครื่องหมายการคา (The Type of Mark) กรณีที่
เครื่องหมายในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน                          
เปนเครื่องหมายการคาแบบสามมิติ (Three-Dimensional Mark), เครื่องหมายการคาเสียง (Sound 
Mark), เครื่องหมายชุด (Collective Mark) หรือเครื่องหมายรับรอง (Certification Mark)  

-  จําพวกสินคาหรือบริการที่ระบุ จะตองตรงกับหรือแคบกวาจําพวก
สินคาและหรือบริการที่ระบุไวในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐาน  

      -  คาธรรมเนียมในการรับรองคําขอจดทะเบียน (Certification fee)  
   - กรณี ยื่ นคํ าขอจดทะ เบี ยนผ านระบบอิ เลคทรอนิ กส  ( TEAS) 

คาธรรมเนียมในการระบุจําพวกสินคาและบริการ และคาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่ถูกระบุเพื่อ
ขอรับความคุมครอง ตองระบุไวในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศดวย   

      - หนังสือที่แสดงวาผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                
ระหวางประเทศ มีสิทธิยื่นคําขอดังกลาว ตอสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ 
โดยตองมีรายละเอียดวาผูยื่นคําขอมีสัญชาติอเมริกัน หรือ มีภูมิลําเนาในประเทศสหรัฐอเมริกา  
หรือ มีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางแทจริงและจริงจัง ในประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ในกรณีที่ผูยื่นคําขอไมมีที่อยูในประเทศสหรัฐฯ ผูยื่นคําขอจะตองแจงที่อยูที่ติดตอได
ในประเทศสหรัฐฯ 

  - ถาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ไดยื่นผาน              
ระบบอิเลคทรอนิกส ตองระบุ E-Mail Address ดวย เพื่อประโยชนในการประสานงานกับ               
สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ 
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3.1.4 มาตรการดานอ่ืนๆ ในการเตรียมความพรอมกอนการเขาเปน               
ภาคีสมาชิก 

 
 1)  สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ เปนหนวยงานกลาง

ที่มิไดมุงคาหากําไร (Noncommercial Federal Entity) อยูในสังกัดกระทรวงพาณิชย คาใชจาย            
ในการบริหารจัดการแทบทั้งหมดมาจากคาธรรมเนียมที่จัดเก็บ  โดยมีเคร่ืองหมายการคาที่ไดรับ
การจดทะเบียน กับสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ หลายแสนทะเบียน14              
แมวา สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ          
ที่สูงอยูแลว แตก็ ตองเตรียมความพรอมกับภารกิจ ที่เพิ่มข้ึนจากการเขาเปนภาคีสมาชิกใน          
พิธีสารมาดริด โดยไดมีการมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะ คือ Madrid Processing Unit (MPU)  
ข้ึนมาทําหนาที่ดูแล การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด   
เมื่อมีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  ตอสํานักเครื่องหมายการคา
และสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ MPU จะตรวจสอบคําขอจดทะเบียน กอนที่จะสงตอคําขอไปยัง
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ เชน ตรวจสอบในฐานขอมูล TRAM (Trademark Reporting 
and Monitoring System) วาชื่อของผูยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 
ตรงกันกับช่ือในทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
พื้นฐานหรือไม หากชื่อไมตรงกัน  MPU จะทําการตรวจสอบตอไปวา มีการโอนสิทธิในเครื่องหมาย
การคาไปยังบุคคลอื่นหรือไม เปนตน การปฏิบัติหนาที่ของ MPU ตองกระทําดวยความรวดเร็วและ                          
มีประสิทธิภาพ เพราะแตละขั้นตอนจะมีเงื่อนเวลาเขามาเกี่ยวของ เชน คําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  จะตองถูกสงไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศภายใน
เวลา 2 เดือน นับแตวันยื่นคําขอจดทะเบียนตอสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ  
เปนตน 

 
2)  การเตรียมความพรอม ในสวนของระบบคอมพิวเตอรก็มีความสําคัญ           

ไมยิ่งหยอนไปกวากันดานอื่นๆ เพราะระบบคอมพิวเตอรที่ดี ยอมนําไปสูการบริหารจัดการ                
ที่มีประสิทธิภาพ นับแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2004 สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร                    
แหงสหรัฐฯ ไดเปดใหบริการ การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาผานระบบอิเลคทรอนิกส 
(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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ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  และรองรับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาที่เพิ่มข้ึนในอนาคต อีกทั้ง เปนการสรางฐานขอมูลเคร่ืองหมายทางการคา ที่สามารถ
เชื่อมโยงกันไดทั่วโลก ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย  

  การยื่นคําขอตามระบบ TEAS นั้น ผูยื่นคําขอจดทะเบียนจะตองเลือกวาจะใช
แบบฟอรมใด ระหวาง แบบ Prepopulated Form กับแบบ Free Text Form กรณีที่จะเลือกใช
แบบ Prepopulated Form จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  

  1. คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะตองอยูบน
ฐานของทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานเพียงทะเบียนเดียว หรือ คําขอจดทะเบยีนเครือ่งหมาย
การคาพื้นฐานเพียงคําขอเดียว 

   2. รายละเอียดและขอมูล ของทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือ          
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานดังกลาว  จะตองถูกสงผานไปยังฐานขอมูล 
Trademark Application and Registration Retrieval (TARR) แลว โดยสามารถตรวจสอบไดวา
ขอมูลดังกลาว ถูกสงไปยังฐานขอมูล TARR หรือยัง ไดที่เวบไซต http://tarr.uspto.gov หากขอมูล
ยังไมอยู ในฐานขอมูลดังกลาว ผูยื่นคําขอจดทะเบียนจะตองใชแบบฟอรม แบบ Free Text Form 
เทานั้น15 

   3. กรณีที่ผูยื่นคําขอจดทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ในคําขอ               
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ใหตางไปจาก ทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน 
หรือ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดเฉพาะในสวน              
ที่อยูของผูยื่นคําขอจดทะเบียน หรือ จําพวกของสินคาหรือบริการ (Changing Classification)            
หรือ ระบุรายการสินคาหรือบริการใหแคบลง (Narrowing the List of Goods or Services) 

  ในการยื่นคําขอแบบ Prepopulated Form นั้น ขอมูลเดิมของทะเบียน 
เครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน จะปรากฏอยูใน          
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศเลย เพราะ มีหมายเลขประจําคําขอ                  
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน (Serial Number) หรือ หมายเลขของทะเบียนเครื่องหมาย
การคาพื้นฐาน (Registration Number) อางอิงอยู กรณีที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ              
สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะรับรองคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ  และสงตอไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศเลย โดยที่ MPU จะไมทําการ
ตรวจสอบขอมูล ในคําขอจดทะเบียนดังกลาว เพราะถือวา เปนขอมูลที่ถูกตองตรงกันกับขอมูล  

                                                  
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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ในฐานขอมูล TARR แตถา มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลบางอยางในคําขอจดทะเบียน เชน มีการ
เปลี่ยนแปลงรายการสินคา MPU จะทําการตรวจสอบคําขอจดทะเบียนอีกครั้ง กอนที่จะทําการ
รับรอง และสงตอคําขอดังกลาวไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ 

 ในการยื่นคําขอแบบ Free Text Form นั้น MPU จะตองทําการตรวจสอบ
รายละเอียด ตางๆ ในคําขอจดทะเบียนเสียกอน โดยจะทําการตรวจสอบจากฐานขอมูล TRAM                              
( Trademark Reporting and Monitoring System) วาชื่อของผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ ตรงกันกับ ชื่อในทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน  หรือคําขอ                      
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หากชื่อไมตรงกัน  MPU จะทําการตรวจสอบตอไป                  
วามีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการคาไปยังบุคคลอื่นหรือไม ดังนั้น หากมีการโอนสิทธิใน
เครื่องหมายการคา เจาของสิทธิควรทําการยื่นคํารอง ใหมีการแกไขขอมูลเกี่ยวกับตัวเจาของ         
สิทธิโดยเร็ว โดยสามารถยื่นคํารองผานระบบ Electronic Trademark Assignment System 
(ETAS) ทางเว็บไซต http://etas.uspto.gov หากปลอยใหเนิ่นชาอาจสงผลกระทบตอการสงตอ 
คําขอจดทะเบียนไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ เพราะการจะถือเอาวันยื่นคําขอ               
จดทะเบียนตอสํานักงานเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ เปนวันจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศนั้น คําขอดังกลาวจะตองถูกสงมายัง สํานักงานทะเบียน
ระหวางประเทศภายในเวลา 2 เดือน นับแตวันยื่นคําขอจดทะเบียน หากลวงเลยกําหนดเวลานี้ไป 
วันที่จะถือวาเปนวันจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะกลายเปนวันที่คําขอ              
จดทะเบียนถูกสงถึงสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศแทน16  

ในสวนของการระบุรายการสินคาและบริการนั้น ขอมูลรายการสินคาและบริการ
จาก ทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน                    
จะปรากฏในคําขอแบบ Prepopulated Form โดยอัตโนมัติ  หากผูยื่นคําขอจดทะเบียนประสงค              
จะลบหรือแกไขรายการสินคาและบริการก็สามารถกระทําได  สวนคําขอแบบ Free Text Form           
ผูยื่นคําขอจดทะเบียน จะตองระบุรายการสินคาหรือบริการดวยตัวเอง ทั้งนี้ เมื่อสํานักเครื่องหมาย
การคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯไดรับคําขอจดทะเบียนแลว  สํานักเครื่องหมายการคาและสทิธบิตัร
แหงสหรัฐฯ จะสงตอคําขอจดทะเบียนไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศทางอินเตอรเน็ต 
แมวา ประเทศสหรัฐฯ จะมีระบบคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพ แตบางครั้งก็ยังเกิดปญหาขึ้น เชน 
ปญหาความลาชาของระบบคอมพิวเตอร ในการสงผานคําขอจดทะเบียนทางอิเลคทรอนิกส                  
ซึ่งเคยมีผูยื่นคําขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2003 แตคําขอดังกลาว ถูกสงมายัง

                                                  
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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ฐานขอมูลสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2004                       
ซึ่งใชระยะเวลากวา 271 วัน17  

 
3)  ฐานขอมูล TARR ของสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ

จะตองแสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาโดยละเอียด และตองปรับปรุง
ขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ ซึ่งผูยื่นคําขอจดทะเบียนสามารถตรวจสอบไดวา เครื่องหมายการคาใด  
ที่อยูระหวางการยื่นคําขอ หรือไดรับการจดทะเบียนไปแลว ดังนั้น หากไมมีระบบการปรับปรุง
ขอมูลที่ดีพอ อาจสงผลกระทบตอผูยื่นคําขอจดทะเบียน และสงผลตอความเชื่อมั่นของเจาของ
เครื่องหมายการคาดวย 

 
4)  ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เปนชาวตางชาติ จะตองมีตัวแทน           

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาทองถิ่น (Domestic Representative) ซึ่งเปนผูมีถิ่นพํานักอยู                    
ในประเทศสหรัฐฯ เพื่อประโยชนในการแจงและจัดสงเอกสารโตตอบ ที่ เกี่ยวของกับการ                      
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาไปใหได ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายหลายแหงในประเทศสหรัฐฯ 
มีเครือขายเชื่อมโยงกับบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในตางประเทศ ซึ่งสะดวกตอการที่เจาของ
เครื่องหมายการคาตองการทราบวา การขอรับความคุมครองในแตละประเทศ ตองดําเนินการ
อยางไรบาง เพราะแตละประเทศยอมมีความแตกตางกัน  ทั้งในสวนของกฎหมายภายใน, 
ฐานขอมูลเครื่องหมายการคา และระบบการตรวจคนเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนอยู
กอนแลว เชน กรณีที่ขอตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ประเทศสหรัฐฯ 
กําหนดให เจาของทะเบียนตองพิสูจนวา ยังคงใชเครื่องหมายการคานั้นในประเทศสหรัฐฯอยู     
หากยื่นเพียงคําขอตออายุทะเบียนตอสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ แตไมไดยืน่หนงัสอืพสิจูน
การใชเครื่องหมายการคา ทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศสหรัฐฯ จะถูกเพิกถอน18  

การอนุวัตรการกฎหมายใหสอดคลองกับพิธีสารมาดริด อาจทําใหขั้นตอนปฏิบัติ
มีความซับซอนมากขึ้นเพราะเปนเรื่องที่ใหม และกอใหเกิดคาใชจายในการตรวจคนและตรวจสอบ
เครื่องหมายการคา การที่จะตรวจคนเครื่องหมายการคาอยางละเอียดสมบูรณนั้น จําเปนที่จะตอง
ตรวจสอบทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศดวย ทั้งนี้ ท่ีปรึกษากฎหมายควร 
เตรียมพรอมและศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนปฏิบัติใหดี กลาวคือ แมพิธีสารมาดริดชวยในการ             

                                                  
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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ลดคาใชจาย ประหยัดเวลา และ อํานวยความสะดวกในการขอรับความคุมครองเครื่องหมาย
การคา ในตางประเทศ แตการยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด อาจจะ
ไมใชวิธีที่ดีที่สุด สําหรับบางกรณีก็ได เชน การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา CTM ที่ใหความ
คุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคาในประชาคมยุโรป อาจจะงายและประหยัดกวา ระบบการ           
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริด  ทั้งนี้  ขึ้นอยูกับจํานวนประเทศใน                
ประชาคมยุโรป ที่เจาของเครื่องหมายการคาประสงคจะไดรับความคุมครองดวย ดังนั้น กอนการ
ตัดสินใจวาจะยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศตองพิจารณาอยางรอบคอบ ถึงความแตกตาง
ของระเบียบขอบังคับ และขั้นตอนปฏิบัติของประเทศอเมริกา และประเทศอื่นๆ  

 
5)  สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ไดกําหนดขอบังคับในการ

ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศที่เปนเอกสาร แยกตางหากจากการยื่น  
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาทางอิเลคทรอนิกส (TEAS) โดยตองปฏิบัติตามขอกําหนด             
ดังตอไปนี้ 

1. ตองใชแบบฟอรมตามที่ระเบียบขอบังคับทั่วไป(Common Regulations) 
กําหนดไว ทั้งในสวนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ และ คําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศเพิ่มเติม แบบฟอรมดังกลาว สามารถดาวนโหลดไดจาก               
เวบไซต http://www.wipo.int/madrid/en. โดยคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศใหใชแบบ MM2 และคําขอจดทะเบียนเพิ่มเติมใหใชแบบ MM4 

อนึ่ง การกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมคําขอจดทะเบียน จะตองใช           
วิธีการพิมพ หามกรอกดวยลายมือ  มิฉะนั้นสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ จะไมรับคําขอ           
จดทะเบียน โดยสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศไดจัดทํา “The International Bureau's Guide 
to the International Registration of Marks” ซึ่งแนะนําวิธีการกรอกรายละเอียดตางๆ ในคําขอ                 
จดทะเบียน  

 
2.การแกไขขอบกพรองของคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                

ระหวางประเทศ (Responses to Irregularity Notices) ผูยื่นคําขอจดทะเบียนตองดําเนินการ
แกไขขอบกพรองของคําขอจดทะเบียน โดยตองยื่นหนังสือตอบ (Paper Responses) ตอสํานัก
เครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ เพื่อใหสงตอไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ                       
ทั้งนี้  ตองแนบสําเนาหนังสือแจงจากสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศใหแกไขขอบกพรอง 
(International Bureau's Irregularity Notice) มาดวย อนึ่ง การชําระคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
แกไขขอบกพรองตองชําระโดยตรงตอสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ  
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3.  คาธรรมเนียมที่จะตองจาย เมื่อยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา

ระหวางประเทศตอสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ  
  - คาธรรมเนียมในการรับรองคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา              

ระหวางประเทศ (Certification fee) สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะเรียก
เก็บขณะทําการยื่นคําขอจดทะเบียน ถาไมชําระคาธรรมเนียมดังกลาวใหครบถวนถูกตอง              
(กรณียื่นคําขอทางเอกสารเทานั้น) สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะปฏิเสธ 
รับการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  

-  คาธรรมเนียมในการสงตอคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพิ่มเติม
ไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ (Transmittal Fee) กรณีที่ ยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาเพิ่มเติม ตอสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐอเมริกา เพื่อให        
สงตอคําขอดังกลาวไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ จะคิดคาธรรมเนียมในอัตรา               
100 เหรียญสหรัฐตอ 1 จําพวกสินคาหรือบริการ แตหากชําระคาธรรมเนียมดังกลาวไมครบถวน  
สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะปฏิเสธการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาเพิ่มเติม   
 
                        4. กรณีที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ              
หรือ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพิ่มเติมเปนเอกสาร ตอสํานักเครื่องหมายการคาและ
สิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ  ผูยื่นคําขอจดทะเบียน  ตองชําระคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน                
ระหวางประเทศโดยตรงตอสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ ในสกุลเงินสวิสฟรังค อยางไรก็ตาม 
ผูยื่นคําขอจดทะเบียน อาจออกเช็คสั่งจายคาธรรมเนียมแกสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ 
แลวแนบมาพรอมกันกับ คําขอจดทะเบียน แลวยื่นตอสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร           
แหงสหรัฐฯ เพื่อใหสงตอไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ ทั้งนี้ สํานักเครื่องหมายการคา
และสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ไมมีหนาที่ในการคํานวณคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน หรือ                 
เลือกวิธีการชําระคาธรรมเนียม  หากผูยื่นคําขอจดทะเบียน  มีปญหาเกี่ยวกับการชําระ
คาธรรมเนียม สามารถสอบถามโดยตรงไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศไดเลย  

 
5. สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ไดกําหนด                          

ที่อยู ไว เปนการเฉพาะ  เพื่อใช ในการสงคําขอจดทะเบียนที่ เปนเอกสารทางไปรษณีย                          
(Mailing Address for Paper Submissions) โดยใหสงถึง Madrid Processing Unit (MPU)  
ทั้งนี้ จะใชกับการสงเพียง 3 กรณีเทานั้น คือ การสงคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
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ประเทศ หรือ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพิ่มเติม หรือ การตอบรับแกไขขอบกพรองของ
คําขอจดทะเบียน (Responses to Irregularity Notices) การสงเอกสารนอกเหนือจากนี้จะถูก
สงกลับไปยังผูสง จะเห็นวา การกําหนดที่อยูไวเปนการเฉพาะ จะทําใหงายตอการจัดการกับ
เอกสารที่เกี่ยวของ เพราะถาใหใชที่อยูเดียวกันกับการสงเอกสารทั่วไป อาจกอใหเกิดความ           
ลาชาได                                                                                                       
  

6. กรณีที่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ หรือ             
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพิ่มเติม ถูกสงมายังสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร
แหงสหรัฐฯ โดยบริการจัดสงไปรษณียแบบดวนพิเศษ (Express Mail) จะถือวาคําขอดังกลาวได
ยื่นตอสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ในวันที่ฝากสงไปรษณีย  

 
7. สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะแจงตอ ผูยื่นคําขอ                  

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาแบบเอกสาร ในกรณีตางๆ ดังนี้ 
1)   กรณีที่เปนการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 

        เ ม่ือสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ  รับรองคําขอ                       
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  MPU จะสงหนังสือแจงการรับรอง (Notice                    
of Certification) ไปยังผูยื่นคําขอจดทะเบียน แตถาสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร                  
แหงสหรัฐฯ ไมรับรองคําขอจดทะเบียนดังกลาว MPU จะสงหนังสือแจงเหตุแหงการไมรับรอง           
คําขอจดทะเบียน โดยจะไมคืนคาธรรมเนียมในการรับรองคําขอ  

2) กรณีที่เปนการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพิ่มเติม 
(Subsequent Designations)  

  MPU จะแจงผลการสงตอคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพิ่มเติม                    
ใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนทราบ กรณีที่ สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ไมได          
สงตอคําขอดังกลาวไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ MPU จะสงคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาเพิ่มเติมคืน พรอมแจงเหตุแหงการไมสงตอคําขอดังกลาว โดยจะไมคืน
คาธรรมเนียมในการสงตอคําขอจดทะเบียน  

3)  การตอบรับการแกไขขอบกพรองของคําขอจดทะเบียน (Responses to 
Irregularity Notices) 
         MPU จะแจงผลการสง เอกสารแกไขขอบกพรองของคําขอจดทะเบียน                     
ใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนทราบ กรณีที่ สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร แหงสหรัฐฯไมได           
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สงตอเอกสารดังกลาว ไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ MPU จะสงคืนเอกสารดังกลาว 
พรอมแจงเหตุแหงการไมสงตอเอกสาร 

 
3.1.5  พันธกรณีที่ประเทศสหรัฐฯ ตองปฏิบัติตามพิธีสารมาดริด 
 

   สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ มีหนาที่ ตองปฏิบัติตาม           
พิธีสารมาดริดและตามระเบียบขอบังคับทั่วไป หลายประการ ไดแก 
   1. หนาที่ในการ ออกหนังสือรับรอง การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ (Certification of International Application) ใหแกผูยื่นคําขอจดทะเบียน  
โดยการรับรอง  จะตองรับรองวันที่สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ                      
ไดรับคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ, รับรองวา เครื่องหมายการคาในคําขอจดทะเบียนดังกลาว 
เหมือนกับเครื่องหมายการคา ในทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน,          
รับรองวา เจาของเครื่องหมายการคาในคําขอจดทะเบียนดังกลาว เปนบุคคลเดียวกันกับ               
เจาของเครื่องหมายการคาในทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน,                 
รับรองวา รายการสินคาหรือบริการครอบคลุม โดยทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาพื้นฐาน, รับรองวา ผูยื่นคําขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติ ในการยื่นคําขอจดทะเบียน              
ระหวางประเทศ  (Entitlement to File) หลังจากที่รับรองคําขอจดทะเบียนแลว สํานักเครื่องหมาย
การคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะสงตอคําขอจดทะเบียนไปยัง สํานักงานทะเบียนระหวาง
ประเทศ กรณีที่ คําขอจดทะเบียนมีขอบกพรอง สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ                
จะไมรับรองคําขอจดทะเบียน และแจงใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนแกไขขอบกพรอง โดยอาจแจง          
ทาง E-mail หรือแจงผานระบบ TEAS Error Messege ซึ่งผูยื่นคําขอจดทะเบียน สามารถแกไข
ขอบกพรองดังกลาวผานระบบ TEAS ไดทันท1ี9  

    2. สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะตองลงนาม           
ในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศดวย เพราะระเบียบขอบังคับทั่วไป                  
ขอ 9(2)(b) กําหนดไว แตระเบียบขอบังคับทั่วไป ไมไดกําหนดใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนลง                  
ลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนแตอยางใด   

3. กรณีที่ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือ ทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐาน ถูกเพิกถอน ละทิ้ง หรือหมดอายุการคุมครอง ภายในชวงระยะเวลา

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

http://www.uspto.gov/web/trademarks/madrid/madridguide.htm 



 76

ผูกพัน 5 ป (Dependence Period) สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ตองแจงให
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศทราบ  

4. กรณีที่ ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ            
ตองดําเนินการแกไขขอบกพรองของคําขอจดทะเบียน ตามที่ สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ
แจงมา ผูยื่นคําขอจดทะเบียนจะตองยื่นตอบรับการแกไขดังกลาว ตอสํานักเครื่องหมายการคา
และสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ทั้งนี้ ตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน 
    5. กรณีที่ ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 
ประสงคจะชําระคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียน ตอสํานักเครื่องหมายการคาและ
สิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ สามารถกระทําได โดยการชําระคาธรรมเนียมเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
แลวสํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะแปลงเปนสกุลเงินเปนสวิสฟรังค              
แลวโอนตอไปยัง สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ 
   6. กรณีที่ สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ รับ                  
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร                     
แหงสหรัฐฯ ตองออกหนังสือสําคัญแสดงการขยายความคุมครองเครื่องหมายการคา (Certificates 
of Extensions of Protection) ใหแกเจาของเครื่องหมายการคา 
   7. สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ ตองประกาศ
โฆษณาคําขอขยายความคุมครองในเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ในหนังสือประกาศ
โฆษณาเพื่อวัตถุประสงคในการคัดคานการจดทะเบียน 

 8. ในฐานะที่ประเทศสหรัฐฯเปนประเทศที่ถูกขอขยายความคุมครองสิทธ ิ                  
สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะได รับแจง  การขอตออายุทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ, การโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา, และกรณีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ                        
จากสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ อนึ่ง ในการตออายุความคุมครองเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศนั้น พิธีสารมาดริดกําหนดวา ไมจําเปนตองมีการพิสูจนการใชเครื่องหมายการคา 
(Proof of Use to Renew) แต ประเทศสหรัฐฯ กําหนดให การตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา  
เจาของทะเบียนตองพิสูจนวาไดมีการใชเครื่องหมายการคาจริง ในการนี้ ประเทศสหรัฐฯอาจแจง
เงื่อนไขดังกลาว ใหสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศทราบ  

9. กรณีที่ สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศแจงให สํานักเครื่องหมาย
การคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯแกไขขอบกพรอง เชน สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร         
แหงสหรัฐฯไมไดลงนามในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ, หรือคําขอ                     
จดทะเบียนไมไดระบุหมายเลขทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน, หรือคําขอจดทะเบียน                
ไมไดใชแบบฟอรมที่กําหนดไว เปนตน เมื่อไดทําการแกไขแลว หนวยปฏิบัติการตามพิธีสาร 
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มาดริด (Madrid Processing Unit หรือ MPU) จะตอบรับการแกไขไปยังสํานักงานทะเบียน                      
ระหวางประเทศ  ภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไว และสงสําเนาการตอบรับการแกไขดังกลาวไปยัง 
E-mail ของผูยื่นคําขอจดทะเบียนดวย แตถา เปนขอบกพรองที่เกิดจากฝายผูยื่นคําขอจดทะเบียน
เอง เชน ขอมูลของตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไมครบถวน, คาธรรมเนียมที่จายไม
ครบถวนถูกตอง เปนตน สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะไมดําเนินการใดๆ 
นอกจากบันทึกการรับแจงขอบกพรองดังกลาว ลงในฐานขอมูล20  
   10. เจาของทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ อาจยื่นคําขอ             
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพิ่มเติมตอ สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ 
(Trademark Act มาตรา 64) ได 2 กรณี คือ 

-  คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานนั้น ยื่นตอสํานักเครื่องหมาย
การคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ หรือ ทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานไดรับการจดทะเบียนโดย
สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ 

- เจาของทะเบียนเครื่องหมายการคามีสัญชาติ หรือ ภูมิลําเนา หรือ มีสถาน
ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางแทจริงและจริงจังในในประเทศประเทศสหรัฐฯ  

11. กรณีที่ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหลายคําขอ  
หรือ ทะเบียนเคร่ืองหมายการคาพื้นฐานหลายทะเบียน ถูกรวมเปนคําขอเดียวหรือทะเบียนเดียว 
(Merger) หรือ กรณีที่ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานคําขอเดียวหรือ ทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐานทะเบียนเดียว ถูกแบงออกเปนหลายคําขอหรือหลายทะเบียน 
(Division) ในฐานะที่สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ เปนสํานักงานทะเบียน         
ตนกําเนิด สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ มีหนาที่ตองแจงตอสํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศ (ระเบียบขอบังคับทั่วไป ขอ 23)21  

12. กรณีที่ ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศถูกเพิกถอน                 
ผู ยื่ นคํ าขอจดทะเบียน  อาจขอเปลี่ ยนสภาพเปนคํ าขอจดทะเบียนภายในประ เทศ 
(Transformation) โดยยื่นคําขอตอ สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ 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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ระหวางประเทศจะไมมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการนี้ สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร               
แหงสหรัฐฯ จึงไมตองแจงการขอเปลี่ยนสภาพดังกลาว 

13. โดยปกติทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะแทนที่
ทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศโดยอัตโนมัติ (Replacement) ซึ่งเปนไปตามผล               
ของกฎหมาย แต เจาของทะเบียนเครื่องหมายการคา อาจยื่นคําขอใหสํานักเครื่องหมายการคา
และสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ บันทึกการแทนที่ของทะเบียน พรอมแจงการแทนที่ดังกลาวไปยัง
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ แตตองคาเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไว 

 14. กรณีที่ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะแจงตอ สํานักเครื่องหมายการคา
และสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ เพื่อใหทําการแกไขรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจจะเปนการแกไข                  
ชื่อหรือที่อยูของเจาของทะเบียน, ชื่อหรือที่อยูของตัวแทนจดทะเบียน, หรืออาจเปนกรณีที่มี               
การอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคา ,หรือมีการรวมทะเบียนเครื่องหมายการคา                  
หลายทะเบียนเปนทะเบียนเดียว เปนตน 

 15. กรณีที่มีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา สํานักเครื่องหมาย
การคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ จะออกหนังสือสําคัญแสดงทะเบียนเครื่องหมายการคาใหม  
พรอมแจงใหผูโอนและผูรับโอนสิทธิทราบ ทั้งนี้ การโอนสิทธิจะตองเสียคาธรรมเนียมตามที่ 
กําหนดไว 
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3.1.6   สถิติเกี่ยวกับการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
ระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด22 
 

ตารางแสดงสถิติคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศตารางแสดงสถิติคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ  
                      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 เปนประเทศทีข่อจดทะเบียนกรณีประเทศสหรฐัอเมริกาถูกระบุ เปนประเทศทีข่อจดทะเบียน  

((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 ขอมูลจาก Alan M. Datri  “Madrid Protocol: What’s New for Practitioners” (WIPO) 
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สถิติที่เกี่ยวของกับการขอจดทะเบียนระหวางประเทศสถิติที่เกี่ยวของกับการขอจดทะเบียนระหวางประเทศ  
                     ของประเทศสหรัฐอเมริกา ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในป 200523 

1.  คํารองขอขยายความคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคามายังประเทศสหรัฐฯ 
(Request for extension received)  มีจํานวน  8224  คําขอ 
2.  คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 
(International Applications)     มีจํานวน  1907  คําขอ 
3.  คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศที่ไดรับการรับรอง 
(International Applications Certified)   มีจํานวน  1835  คําขอ 
4.  คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศที่ไดถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียน 
(International Applications Rejected)   มีจํานวน  349   คําขอ 
5.  หนังสือแจงใหมีการแกไขขอบกพรอง (Irregularity Notices) มีจํานวน  913   ฉบับ 
6.  คําขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศเพิ่มเติม 
(Subsequent Designations)    มีจํานวน  39   คําขอ 

 
คาเฉลี่ยของคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศที่ยืน่ตอ 

สํานกัเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแหงสหรัฐฯ 
 

ระหวาง พ.ย. 2003 - เม.ย.2004 (6 เดือน) = 107 คําขอตอเดือน 
ระหวาง ม.ค. 2004 - เม.ย.2004 (4 เดือน) = 125 คําขอตอเดือน 

 
 

คาเฉลี่ยของคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศที่  
ระบุประเทศสหรฐัอเมริกาเปนประเทศที่ขอจดทะเบียนระบุประเทศสหรฐัอเมริกาเปนประเทศที่ขอจดทะเบียน  

 
ระหวาง พ.ย. 2003 - เม.ย.2004 (6 เดือน) = 637 คําขอตอเดือน 
ระหวาง ม.ค. 2004 - เม.ย.2004 (4 เดือน) = 752 คําขอตอเดือน 
 
 

 

                                                  
23 Lynne Greene Beresford “The Madrid Protocol :The US Perspective October 2005” 
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สถิติเกี่ยวกับการยืน่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใต                                
พิธีสารมาดรดิ 

 
1. สถิติประเทศที่ถูกระบุในคําขอจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุมครอง ระหวาง

ประเทศ ในป 2003 อันดับหนึ่ง คือ ประเทศสวิตเซอรแลนด มีประมาณ 14,500 คําขอ, ประเทศใน
กลุมเบเนลักซ มีประมาณ 13,100 คําขอ,ประเทศอิตาลี มีประมาณ 13,000 คําขอ, ประเทศ
ออสเตรีย มีประมาณเกือบ 13,000 คําขอ, ประเทศฝรั่งเศส มีประมาณ 12,000 กวาคําขอ, 
ประเทศสิงคโปร ประมาณ 7,000  คําขอ 24 

จะเห็นวา ภายหลังจากที่ประเทศสหรัฐฯ เขาเปนภาคีสมาชิก สถิติที่ประเทศ
สหรัฐฯ ถูกระบุในคําขอจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุมครองระหวางประเทศ มีไมมากนัก                
อาจจะเปนเพราะเพิ่งเขาเปนภาคีสมาชิกไดไมนาน ประกอบกับองคประกอบเรื่องระเบียบขอบังคบั
ภายในที่คอนขางเครงครัด ตอมา ในป 2005 ประเทศสหรัฐฯ ถูกระบใุนคําขอจดทะเบียนเพื่อขอรับ
ความคุมครองระหวางประเทศ กวา 8,224 คําขอ มีอัตราที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว และคาดวานาจะ
มากขึ้นทุกๆ ป มีขอนาสังเกตวา ประเทศที่ถูกระบุในคําขอจดทะเบียนบอยๆ เชน ประเทศอิตาลี 
และประเทศกลุมเบเนลักซ จะมีอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศที่ไมสูงมากนัก ดังนั้น อัตรา
คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ นาจะมีความสัมพันธกับการขอรับความคุมครองในแตละประเทศ 
   

2. ในสวนสถิติ ประเทศที่มีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ระหวาง
ประเทศภายใตพิธีสารมาดริดมากที่สุด ในป 2003 เรียงตามลําดับ ไดแก ประเทศเยอรมัน มีถึง 
4,999 คําขอ, ประเทศฝรั่งเศส มี 3,281 คําขอ, ประเทศสวิตเซอรแลนด มี 2,204 คําขอ, ประเทศ
ในกลุมเบเนลักซ มี 2,104 คําขอ, ประเทศอิตาลี มี 1,806 คําขอ จะเห็นวา ประเทศ 5 ลําดับแรก
ขางตน ลวนแลวเปนประเทศในภูมิภาคยุโรป ผูเขียนเห็นวา อาจจะเน่ืองมาจาก ประเทศในแถบนี้ 
มีแบรนดหรือยี่หอที่เปนที่นิยม กระจายไปทั่วโลก อีกทั้ง เจาของเครื่องหมายการคาและประชาชน
คอนขางตระหนักถึงการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา25 อนึ่ง นับถึงป 2004 มีเครื่องหมาย
การคาที่ไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตระบบมาดริดกวา 4 แสนทะเบียน  

ในสวนประเทศสหรัฐฯ มีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง 
ประเทศภายใตพิธีสารมาดริด ในป 2005 ถึง 1,907 คําขอ ซึ่งนาจะมากขึ้นทุกๆ 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 เปนประเทศผูสงออกรายใหญ ประเทศหนึ่งในโลก จึงจําเปนตองมีการคุมครองสิทธิใน
เครื่องหมายการคาที่ใชกับสินคาของตน  
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3.2  ประเทศสิงคโปร 
   

3.2.1 การใหความคุมครองเครื่องหมายการคาในประเทศสิงคโปร  
 

                              กฎหมายเฉพาะที่ใหความคุมครองเครื่องหมายการคาของประเทศสิงคโปร 
คือ The Trade Marks Act 1937 โดยไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเรื่อยมาจน ถึงการ
ประกาศใช The Trade Marks Act 1991  ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ไดนําหลักการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาของประเทศอังกฤษมาใช โดยแบงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาออกเปน
สองสวน คือ การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาใน Part A  ซึ่งตองมีระดับของลักษณะบงเฉพาะ         
ที่สูง เชน ลายเซ็นของเจาของเครื่องหมายการคา โดยปกติยอมไมเหมือนกับของผูอ่ืน เปนตน           
และ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใน Part B  ซึ่งมีระดับของลักษณะบงเฉพาะที่ต่ํากวา          
Part A26  ทั้งนี้ บุคคลที่ประสงคจะยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา อาจจะขอคําปรึกษา
จากนายทะเบียน กอนการยื่นคําขอวา เครื่องหมายการคาของตนมีลักษณะบงเฉพาะอยูใน             
ระดับใด กรณีที่ยื่นคําขอจดทะเบียนใน Part A แตนายทะเบียน เห็นวามีลักษณะบงเฉพาะ           
ไมมากพอ นายทะเบียนอาจรับจดทะเบียนใน Part B แทนที่จะปฏิเสธคําขอจดทะเบียนนั้น                   
ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับความตองการของผูยื่นคําขอจดทะเบียนดวย27  

ตอมา ประเทศสิงคโปรไดเขาเปนภาคีสมาชิกความตกลงทริปส จึงจําเปนตอง
แกไขกฎหมายเครื่องหมายการคา ใหมีความสอดคลองกับขอกําหนดแหงความตกลงทริปส                
โดยไดมีการประกาศใช The Trade Marks Act 1998 ซึ่งมีความแตกตางจาก The Trade Marks 
Act 1991 หลายประการ เชน  
  1)   กําหนดบทบัญญัติที่ชัดเจน เพื่อเตรียมการในการเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด 
  2)   ยกเลิกการแบง การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาออกเปน Part A และ  
Part B  โดยใหการจดทะเบียนเครื่องหมายการคามีเพียงระบบเดียว  
  3)   การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตกฎหมายใหมเปนไปไดงายขึ้น 
เนื่องจาก ระดับของความมีลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมายการคาภายใตกฎหมายใหมนั้น                        
มีระดับเดียวกันกับ ระดับของความมีลักษณะบงเฉพาะใน Part B ของกฎหมายฉบับเดิม 

                                                  
26 สรุปจาก ภูสิทธิ์ เหลืองเรืองทิพย “การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศสมาชิกกลุม

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

Simon&Schuster  Ltd,2002)  ,page135. 
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  4)  เครื่องหมายการคาใดที่ คลายกับเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียง จะถูกปฏิเสธ
การจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดในความตกลงทริปสและอนุสัญญากรุงปารีส 
   5) ในสวนของการละเมิดสิทธิและการบังคับใชสิทธิในเครื่องหมายการคา                   
มีบทบัญญัติที่ขยายความคุมครองไปจากกฎหมายเดิมหลายประการ เชน เจาของเครื่องหมาย
การคา อาจแจงตออธิบดีกรมศุลกากร (Director General of Customs) ถึงเวลาและสถานที่                     
ที่สินคาอันละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาของตน  จะถูกนําเขามาในประเทศสิงคโปร                       
ซึ่งกรมศุลกากรมีหนาที่ตองดําเนินการกับการละเมิดสิทธิดังกลาว28 เปนตน  
  ตอมาไดมีการประกาศใชกฎหมายเครื่องหมายการคาฉบับลาสุด คือ The Trade 
Marks (Amendment) Act 2004 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2004 มีบทบัญญัติที่
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับเดิมหลายประการ เชน แกไขในสวนคําจํากัดความของเครื่องหมาย
การคาวา ไมจํากัดอยูเฉพาะการรับรูไดทางจักษุเทานั้น แสดงวาเครื่องหมายการคาอาจจะเปน 
เสียง หรือกลิ่น ก็ได เปนตน   
   

3.2.2  ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศสิงคโปร  
 
การไดมาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการคาของประเทศสิงคโปรนั้น บุคคลที่ใช

เครื่องหมายการคาโดยสุจริตมากอน ยอมมีสิทธิในเครื่องหมายนั้น (First to Use System)              
โดยเจาของเครื่องหมายการคาอาจดําเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ตอสํานักงาน
ทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร ทั้งนี้ ความคุมครองนั้นจะครอบคลุมเฉพาะภายในประเทศ
สิงคโปรเทานั้น หากเจาของเครื่องหมายการคาประสงคจะใหเครื่องหมายการคาของตนไดรับ
ความคุมครองในตางประเทศ จะตองยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาในประเทศที่ตน
ประสงคจะขอรับความคุมครองเปนรายประเทศ หรืออาจยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด อนึ่ง การยื่นคําขอจดทะเบียนสามารถดําเนินการไดหลาย
ทางไมวาจะเปน การยื่นคําขอผานระบบ E-Trademarks หรือ ยื่นโดยตรงตอสํานักงานทรัพยสิน
ทางปญญาแหงสิงคโปร หรือ สงคําขอจดทะเบียนทางไปรษณียถึงสํานักงานทรัพยสินทางปญญา
แหงสิงคโปร 
 
 
 
                                                  

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

  1)  ในกรณีที่ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ไมไดมีที่อยูที่สามารถ
ติดตอไดในประเทศสิงคโปร ผูยื่นคําขอจดทะเบียนดังกลาวจะตองแตงตั้งหรือมอบอํานาจ            
ใหตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศสิงคโปร เปนผูดําเนินการยื่นคําขอ                        
จดทะเบียนแทน โดยการจะจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศสิงคโปรนั้น                        
เจาของเครื่องหมายการคาจะตองใช (Use) หรือมีเจตจํานงโดยสุจริตที่จะใชเครื่องหมายการคานั้น 
(Bona Fide Intent to Use)29 ในสวนนี้ จะเห็นวามีความคลายคลึงกับของประเทศสหรัฐอเมริกา 
คือ ปองกันไมใหมีการจองเครื่องหมายการคาไว โดยไมไดมีเจตนาที่จะใชเคร่ืองหมายการคา                
นั้นจริง 

2)    การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ตองประกอบไปดวย30  
-  คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา     

 -  หนังสือมอบอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียน  
   -  รูปเครื่องหมายการคา (Representation of the Mark) 
   -  ขอมูลของผูยื่นคําขอจดทะเบียน เชน ชื่อ ที่อยู และสัญชาติ 
   -  รายการสินคาหรือบริการที่ประสงคจะขอรับการจดทะเบียน ซึ่งตอง
ระบุใหชัดเจน รวมถึงระบุชนิดของสินคาหรือบริการดวย 
   - หนังสือแสดงเจตจํานงวาผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไดใชหรือ
จะใชเครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบียนกับสินคาหรือบริการที่ขอจดทะเบียน  
   - กรณีที่เครื่องหมายการคานั้นมิไดเปนภาษาอังกฤษ ผูยื่นคําขอ                  
จดทะเบียน จะตองจัดใหมีคําแปลเครื่องหมายการคาดังกลาว ประกอบกับคําขอจดทะเบียน 

 
การตรวจคน (Search) 
กอนการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา  ควรตรวจสอบใหดีวา

เครื่องหมายการคาที่ประสงคจะจดทะเบียน  ไดรับการจดทะเบียนโดยเจาของเครื่องหมายการคา
อ่ืนอยูแลวหรือไม   ซึ่งสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร ใหบริการในการตรวจคนวา                  
                                                  

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

30 เรียบเรียงจาก กรมทรัพยสินทางปญญา “คูมือการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาใน
ตางประเทศ 30 ประเทศ” หนา 413. 
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มีเครื่องหมายการคาใดที่อยูระหวาง การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา หรือไดรับการ             
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศสิงคโปรแลว โดยอาจตรวจคนได ณ สํานักงานทรัพยสิน
ทางปญญาแหงสิงคโปร  หรือ ตรวจคนผานระบบ E-Trademarks ก็ได 
 

การขอถือสิทธิยอนหลัง (Priority Claim) 
  ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา มีสิทธิที่จะใชสิทธินับวันยื่นคําขอ               
จดทะเบียนยอนหลังในประเทศสิงคโปร  โดยจะตองยื่นคําขอถือสิทธินับวันยื่นคําขอยอนหลัง                
พรอมกับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา และสําเนาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา             
ในประเทศอื่น (ในกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการคามีคําสั่งใหนําสงเอกสารดังกลาว) ภายใน
กําหนดเวลา 6 เดือน นับแตวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศอื่นนั้น 

 
การตรวจสอบความถูกตองของแบบวิธี (Formalities Examination)    
สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร จะตรวจสอบแบบวิธี ของคําขอ            

จดทะเบียนเครื่องหมายการคา วาเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไวและไดมีการจายคาธรรมเนียม
อยางถูกตองแลวหรือไม นอกจากนี้ ยังตรวจสอบวาไดมีการระบุรายการสินคาและบริการแลว 
หลังจากนั้น จะทําการบันทึกวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนและออกหมายเลขเครื่องหมายการคา  

ภายหลังจากการตรวจสอบแบบวิธี ขั้นตอนตอมา สํานักงานทรัพยสินทาง 
ปญญาแหงสิงคโปร จะทําการตรวจสอบวาเครื่องหมายการคาที่ยื่นขอจดทะเบียน ดูเหมือน                      
หรือฟงดูเหมือน (Looks or Sounds the same) กับเครื่องหมายการคาอ่ืน ที่ไดรับการจดทะเบียน
ไวแลว หรือ ไดยื่นคําขอจดทะเบียนไวแลวหรือไม นอกจากนี้ ยังตรวจสอบวา การระบุรายการ
สินคาและบริการเปนไปตามขอตกลงนีซหรือไม หากระบุรายการไมถูกตอง นายทะเบียนอาจ
ปฏิเสธไมรับ คําขอจดทะเบียน สงผลใหไมสามารถถือเอาวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนในครั้งแรกที่ 
ถูกปฏิเสธนั้น เปนวันที่ขอใชสิทธินับวันยื่นคําขอจดทะเบียนยอนหลัง31  

 
การตรวจสอบในเนื้อหาสาระ  (Substantial Examination) 
ภายหลังจากการตรวจสอบวาเครื่องหมายการคาที่ยื่นขอรับการจดทะเบียน                 

ดูเหมือน หรือ ฟงดูเหมือนกับเครื่องหมายการคาอื่น ที่ไดรับการจดทะเบียนไวแลวหรือไดยื่น             
คําขอจดทะเบียนไวแลวหรือไม จะเขาสูกระบวนการตรวจสอบวา เครื่องหมายการคาที่ยื่นขอรับ

                                                  
31 “Trade marks: Application Process”  http//:www.ipos.gov.sg 
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การจดทะเบียน มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม เชน มีลักษณะบงเฉพาะหรือไม,                
มีลักษณะที่ขัดตอกฎหมายหรือไม เปนตน 

 
การประกาศโฆษณา (Publication) 

  กรณีที่นายทะเบียนรับยื่นคําขอจดทะเบียนแลว จะแจงไปยังผูยื่นคําขอจด
ทะเบียนจากนั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการคาจะมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาใด เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของคัดคานการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใน
ระยะเวลา 2 เดือน นับแตประกาศโฆษณา  
   

การคัดคาน (Opposition) 
บุคคลที่เกี่ยวของสามารถยื่นคํารองคัดคานการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา

พรอมแสดงเหตุแหงการคัดคานนั้นได โดยตองยื่นคํารองภายในเวลา 2 เดือน นับแตวันที่              
ประกาศโฆษณา พรอมเสียคาธรรมเนียม 340 เหรียญสิงคโปร นายทะเบียนจะแจงใหผูยื่นคําขอ
จดทะเบียนทราบ  เพื่อใหยื่นหนังสือโตแยง พรอมแสดงหลักฐานเพื่อสนับสนุนขอโตแยง                 
หลังจากนั้น นายทะเบียนจะวินิจฉัยวาจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาหรือไม                  
   

การรับจดทะเบียน 
  ในกรณีที่ไมมีผูคัดคานการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา หรือมีผูคัดคานแต              
มีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยถึงที่สุด ใหยกคําคัดคานนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการคาจะมีคําสั่งใหรับ
จดทะเบียน และออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น ใหแกผูยื่นคําขอ           
จดทะเบียน   
 

อายุความคุมครองทะเบียนเครื่องหมายการคา (Duration of Registration) 
มีอายุความคุมครอง 10 ป และอาจขอตออายุความคุมครองเครื่องหมาย           

การคาไดทุกๆ 10 ป ทั้งนี้ หากยื่นคําขอตออายุความคุมครองผานระบบ e-Trademarks จะเสีย
คาธรรมเนียม 250 เหรียญสิงคโปร ซึ่งถูกกวาการยื่นคําขอตออายุการคุมครองโดยตรงตอ
สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร ที่เสียคาธรรมเนียม 270 เหรียญสิงคโปร กรณีที่ 
เจาของเครื่องหมายการคา ไมไดยื่นคําขออายุทะเบียนภายในกําหนดเวลาขางตน  ยังสามารถยื่น
คําขอตออายุการคุมครองได ภายใน 6 เดือน นับแตวันสิ้นอายุทะเบียนเครื่องหมายการคา             
พรอมเสียคาธรรมเนียมเพิ่มอีก 270 เหรียญสิงคโปร  ซึ่งมีลักษณะเหมือนคาปรับนั่นเอง  
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ระยะเวลาที่ใชในการจดทะเบียน 

  โดยปกติ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศสิงคโปร จะใชเวลา
ประมาณ 18-24 เดือน นับต้ังแตวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จนกระทั่งถึงวันออก
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา32 แตถา คําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคา ไมถูกคัดคานการจดทะเบียนเลย เครื่องหมายการคานั้น อาจไดรับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาภายในเวลาไมถึง 12 เดือน นับแตวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียน  

 อนึ่ง กระบวนการในการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายชุด (collective marks) 
และเครื่องหมายรับรอง (certification marks) จะเหมือนกับกระบวนการยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา  แตคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายชุด และเครื่องหมายรับรอง จะถูกประกาศ
โฆษณาในวารสารเครื่องหมายการคา (Trade Marks Journal) ในสวน "Collective and 
Certification Marks Applications Published for Opposition Purposes"  ซึ่งแยกตางหากจาก
การประกาศโฆษณาของเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการ ทั้งนี้ ก็เพื่อความสะดวกใน
การคัดคานการจดทะเบียน 

 
อัตราคาธรรมเนียมในการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา 
ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมในการยื่นคําขอจดทะเบียนและ 

คําขอตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา33  

                                                  
32 เรียบเรียงจาก กรมทรัพยสินทางปญญา “คูมือการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาใน

ตางประเทศ 30 ประเทศ” หนา 414. 
33 ขอมูลจาก http//:www.ipos.gov.sg 

ขั้นตอน คาธรรมเนียม (เหรียญสงิคโปร) 
1)    ยื่นคาํขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 

-  กรณียืน่ผานระบบ e-Trademarks 
-  กรณียืน่โดยตรงตอ IPOS 

 
310  ตอหนึง่จาํพวกสนิคาหรือบริการ 
340  ตอหนึง่จาํพวกสนิคาหรือบริการ 

 
2)    ยื่นคาํขอตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา 

-  กรณียืน่ผานระบบ e-Trademarks 
- กรณียื่นโดยตรงตอ IPOS 

 

 
250 
270 
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3.2.3. เหตุผลและความจําเปนในการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดประเทศ

สิงคโปร 
 
เดิมที หากเจาของเครื่องหมายการคาชาวสิงคโปร ตองการใหเครื่องหมายการคา

ของตนไดรับความคุมครองในตางประเทศ จะตองยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                     
ในประเทศที่ตนตองการให ได รับความคุมครองทุกๆ  ประเทศ  ซึ่ งมีความยุ งยากและ                       
เสียคาใชจายสูง และทําใหผูประกอบธุรกิจหรือเจาของเครื่องหมายการคาชาวสิงคโปรถูก             
ละเมิดสิทธิ กลาวคือ หากบุคคลอื่น ดําเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือน                
หรือคลายกันกอน ยอมสงผลใหเจาของเครื่องหมายการคาไมอาจจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                 
นั้นได แนนอนวายอมสงผลตอการสงออกไปยังประเทศนั้น ดังนั้น การที่ประเทศสิงคโปร                      
เขาเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด นอกจากจะชวยให เจาของธุรกิจชาวสิงคโปร ขอรับความ
คุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคาของตนไดงายขึ้น เพราะสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเพียง             
คําขอเดียว ใชภาษาเดียว จายคาธรรมเนียมครั้งเดียว และยังเปนการประหยัดเวลา เพราะประเทศ
ภาคีสมาชิก ตองพิจารณาวาจะรับจดทะเบียนหรือไม ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมปฏิเสธ
การรับจดทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกลาว เครื่องหมายการคานั้น ก็ไดรับความคุมครอง           
โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ การเขาเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด ยังสรางโอกาสในการแขงขันกับ
ประเทศอื่นๆ เพราะทําใหไดเปรียบคูแขงในประเทศอื่นที่ ไมไดเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด 
ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปรไดมีมาตรการในการเตรียมความพรอมที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในดานกฎหมาย 
และในดานอื่นๆ เพื่อรองรับการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารดังกลาว 
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3.2.4. มาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพรอมกอนการเขาเปนภาคี

สมาชิกพิธีสารมาดริด   
  
1)  ประเทศสิงคโปร ไดเขาเปนภาคีสมาชิกในความตกลงระหวางประเทศที่

เกี่ยวของ ดังนี้ 
 -  เขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาวาดวยการจัดตั้งองคการทรัพยสิน              

ทางปญญาแหงโลก (WIPO Convention) เมื่อเดือน ธันวาคม 1990 ซึ่งพิธีสารมาดริดเปนหนึ่งใน
ความตกลงระหวางประเทศ ขององคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก โดยมีสํานักงานทะเบียน
ระหวางประเทศ ทําหนาที่ในการบริหารจัดการใหเปนไปตามพิธีสารมาดริด 

 -   เขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ 1995 ดังนั้น ประเทศสิงคโปร จึงมีคุณสมบตัิในการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสาร
มาดริดอยูแลว                

-  เขาเปนภาคีขอตกลงนีซ (The Nice Agreement Concerning the 
International Classification of Goods and  Services) เมื่อเดือนมีนาคม 1999 ขอตกลงนีซ  
เปนเครื่องมือในการแบงจําพวกสินคาและบริการ ซึ่งการยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ
ภายใตพิธีสารมาดริด ไดนําขอตกลงนีซมาบังคับใชดวย ดังที่กลาวมาแลวในสวนของประเทศ
สหรัฐฯ34 ทั้งนี้ สิงคโปรไดแบงจําพวกสินคาและบริการตามขอตกลงนีซ โดยแบงจําพวกสินคา          
เปน 34 จําพวก เร่ิมจากจําพวกที่ 1-34 และแบงจําพวกบริการเปน 11 จําพวก เร่ิมจากจําพวกที่ 
35-45 ทั้งนี้ กรณีที่มีสินคาหรือบริการใหมๆ ซึ่งอาจมสีวนประกอบหรือลักษณะที่ซับซอน สงผลให
ยากที่จะระบุจําพวกและ ชนิดของสินคาและหรือบริการที่เหมาะสม สํานักงานจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาจึงไดจัดทําคูมือ เรียกวา “Supplemental List of Goods and Services” เพื่อ
ชวยเหลือ ผูยื่นคําขอจดทะเบียน ในการระบุจําพวกสินคาหรือบริการที่ถูกตองและเหมาะสม 

ในการระบุจําพวกของสินคาและหรือบริการนั้น อาจยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่ องหมายการค า เพียงคํ าขอเดียว  แต ระบุจํ าพวกสินค าและหรือบ ริการมากกว า                               
1 จําพวก โดยคําขอจดทะเบียนจะตองระบุหมายเลขจําพวกสินคาและหรือบริการที่ชัดเจน และ
ระบุชนิดของสินคาและหรือบริการที่จะใชกับเครื่องหมายการคาที่ขอรับการจดทะเบียน ทั้งนี้
คาธรรมเนียมสําหรับการระบุจําพวกสินคาและหรือบริการ ข้ึนอยูกับจํานวนจําพวกสินคาและหรือ
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                       

อนุวัตรการใหเปนไปตามพิธีสารมาดริด บังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.2000 
 
3)  ประเทศสิงคโปร ไดแสดงขอสงวนสิทธิ ในกรณีตางๆ ดังนี้ 

1. ประเทศสิงคโปร ไดแสดงขอสงวนสิทธิ โดยขอขยายระยะเวลาใน           
การใชสิทธิปฏิเสธการรับจดทะเบียน จาก 12 เดือน เปน 18 เดือน และกรณีที่มีการคัดคานการ          
จดทะเบียน อาจขยายระยะเวลาไดมากกวา18 เดือน (มาตรา 5(2)(b)(c)) เพราะระยะเวลา                  
12 เดือน ถือวาเปนระยะเวลาที่นอยเกินไป ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียน ซึ่งการปฏิเสธการรับ
จดทะเบียนนั้น สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร จะตองแจงเหตุแหงการปฏิเสธพรอม
ลงนามในหนังสือแจงการปฏิเสธแลวสงไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ สํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศ จะสงหนังสือแจงไปยังผูยื่นคําขอจดทะเบียน เพื่อใหดําเนินการอุทธรณ
ภายในระยะเวลา   

2. ประเทศสิงคโปรไดแสดงเจตนาวาจะใชภาษาอังกฤษ เปนภาษาที่ใช
ในระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด เพราะ
ภาษาอังกฤษเปนหนึ่งในภาษาราชการของประเทศสิงคโปรอยูแลว 

3. ประเทศสิงคโปรไดแสดงขอสงวนวา กรณีที่ขอขยายความคุมครอง
เครื่องหมายการคามายังประเทศสิงคโปร ผูยื่นคําขอจดทะเบียนจะตองแสดงในคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศหรือคําขอจดทะเบียนเพิ่มเติมวา  มีเจตจํานงที่จะใช
เครื่องหมายการคานั้น ในประเทศสิงคโปร (Intent to Use) 

4. ประเทศสิงคโปรสงวนสิทธิ ที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ  
(Individual Fee) ในอัตรา ดังตอไปนี้ 

 
ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ทีป่ระเทศสิงคโปรเรียกเก็บ 

มีผลนับแตวนัที่ 1 พฤษภาคม 2004 

 

คาธรรมเนียมในการขอขยายความคุมครองเครื่องหมาย
การคามายงัประเทศสิงคโปร  ตอ 1 จําพวกสินคาหรือบริการ 

200 สวิสฟรังค 

คาธรรมเนียมในการขอตออายุทะเบียน                   
ตอ 1 จําพวกสินคาหรือบริการ 

141 สวิสฟรังค 
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 เดิมที ประเทศสิงคโปร กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ในครั้งแรก  

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2000 สําหรับกรณีที่ขอขยายความคุมครองเครื่องหมายการคามายัง
ประเทศสิงคโปร ในอัตรา 260 สวิสฟรังค ตอ 1 จําพวกสินคาหรือบริการ และสําหรับกรณีที่ขอ           
ตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา ในอัตรา 183 สวิสฟรังค ตอ 1 จําพวกสินคาหรือบริการ           
ตอมาก็ไดมี การเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมดังกลาว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2002 โดยเรียกเก็บ 
กรณีที่ขอขยายความคุมครองเครื่องหมายการคามายังประเทศสิงคโปร ในอัตรา 230 สวิสฟรังค 
ตอ 1 จาํพวกสินคาหรือบริการ และสําหรับกรณีที่ขอตออายุทะเบียน ในอัตรา 162 สวิสฟรังค             
ตอ 1 จําพวกสินคาหรือบริการ จะเห็นวา ประเทศสิงคโปร ไดพยายามปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม
ใหมีความเหมาะสม สังเกตไดจากอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ที่ลดลงเรื่อยๆ ซึ่งจะเปน         
การดึงดูดใหเจาของเครื่องหมายการคา ทั้งชาวสิงคโปรและชาวตางชาติ มาจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาในประเทศสิงคโปร นอกเหนือจาก คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศแลว ในกรณีที่ 
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ประสงคจะชําระคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ตอสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร สามารถ
กระทําได โดยสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร จะโอนคาธรรมเนียมดังกลาว                  
ไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศเอง แต ผูยื่นคําขอจดทะเบียน ตองชําระคาธรรมเนียมใน
การบริหารจัดการ (Administrative fee) ในอัตรา 250 เหรียญสิงคโปร  
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ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีสารมาดริด35  
 

 
 
4) มีการออกขอบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา  คือ 

Trademarks (Amendment) Rules 2000 บังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.2000 โดย
วัตถุประสงคหลักของขอบังคับดังกลาว คือ การกําหนดขั้นตอนและวิธีการที่จําเปนในการบังคับใช
พิธีสารมาดริด นอกจากนี้ ยังเปนการลดความยุงยากและเพิ่มประสิทธิภาพในสวนของกระบวน 
การตรวจสอบคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา และการคัดคานการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคา สาระสําคัญของขอบังคับดังกลาว มีดังนี้36  

1. นับแต วันที่ 31 ตุลาคม 2000 ไดมีการยกเลิกการใชแบบฟอรม TM 6  
ซึ่งเปนแบบฟอรมที่ออกให เมื่อสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร ยอมรับคําขอ                    
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศ (Acceptance of a National Application)                 
การเปลี่ยนแปลงในสวนนี้  คาดวาจะสามารถลดระยะเวลาที่ใชในกระบวนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ อยางนอยที่สุด 2 เดือน 

                                                  
35 ขอมูลจาก http//:www.ipos.gov.sg 
36 สรุปจาก “Legislation Update” http://www.ipos.gov.sg 

ขั้นตอน คาธรรมเนียม (เหรียญสงิคโปร) 
1) คํารองขอเปลี่ยนสภาพทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศที่ถูกเพิกถอน เปนคําขอจดทะเบียน

ภายในประเทศ (Transformation) 

306 ตอหนึ่งจาํพวกสนิคาหรือบริการ
 

2) คําขอแทนที่ทะเบียนเครื่องหมายการคา ดวย 
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 

(Replacement) 

65 ตอหนึง่จําพวกสนิคาหรอืบริการ 
 

3) การขอยื่นระบุที่อยูที่ใชในการติดตอในประเทศ
สิงคโปร(Filing of address for service in 

Singapore) 

8 

4) คาธรรมเนยีมในการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการยื่น
คําขอจดทะเบยีนระหวางประเทศ 

 (Administrative fee) 

250 
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   2. สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร ไดกําหนดแบบฟอรม 
เพื่อใหสอดคลองกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด           
เชน แบบฟอรม MP1 ใชในการขอเปลี่ยนสภาพ ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศที่             
ถูกเพิกถอน เปนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศสิงคโปร 

3. มีการแกไขอัตราคาธรรมเนียมที่กําหนดไวในตารางที่ 1 จํานวน 23 
รายการ การแกไขที่สําคัญ คือ การแกไขอัตราคาธรรมเนียมในสวนของการยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา  ซึ่งเดิมเรียกเก็บในอัตรา 150 เหรียญสิงคโปร ตอหนึ่งจําพวกสินคาหรือ            
บริการ มาตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 1991 ปจจุบันมีการแกไขใหม โดยกรณีที่ยื่นคําขอผานระบบ                             
e-Trademarks จะเรียกเก็บในอัตรา 310 เหรียญสิงคโปร ตอหนึ่งจําพวกสินคาหรือบริการ และใน
กรณีที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเปนเอกสาร จะเรียกเก็บในอัตรา 340 เหรียญสิงคโปร ตอหนึ่งจําพวก
สินคาหรือบริการ จะเห็นวา  สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร ตองการสงเสริมใหมีการ
ยื่นคําขอจดทะเบียนทางอิเลคทรอนิกส จึงกําหนดใหมีการเสียคาธรรมที่นอยกวา 

4. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร (computerization)   
นับต้ังแตเดือนมีนาคม 1999 รายงานการตรวจคนเครื่องหมายการคา 

(Examination Reports) จะปรากฏรูปของเครื่องหมายการคาอยูดวย (Representations of 
Marks) ทําใหการพิจารณาวาเครื่องหมายการคานั้น เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคา          
ของผูอ่ืนหรือไมกระทําไดสะดวกมากยิ่งขึ้น และอาจจะทําใหคาใชจายในการตรวจคนลดลงไปดวย  

5. เปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมในการตรวจคนเครื่องหมายการคา               
จากเดิมซ่ึงเรียกเก็บในอัตรา 5 เหรียญสิงคโปรตอหนึ่งแฟมขอมูล (File) มาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
1983 ปจจุบัน ปรับเพิ่มเปน 6 เหรียญสิงคโปรตอหนึ่งแฟมขอมูล โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 31  
ตุลาคม 2000     

ตอมา ไดมีการแกไขเพิ่มเติม Trademarks (Amendment) Rules 2000 โดย              
การออก Trade Marks (Amendment) Rules 2001 ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมขอบังคับฉบับเดิมหลาย
ประการ เชน                             

  -  แกไขในสวนหัวเรื่อง (Class Headings) ของจําพวกบริการที่ 42, 43, 44 
และ 45 ใหสอดคลองกับ ขอตกลงนีซฉบับที่ 8 ซึ่งเปนฉบับที่แกไขลาสุด (The 8th edition of the 
Nice International Classification of Goods and Services) โดยใหมีผลนับแตวันที่ 1 มกราคม 
2002   

  -  แกไขในสวน การยื่นคําขอใชสิทธิขอนับวันยื่นคําขอจดทะเบยีนยอนหลัง
(Priority Claim) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการกําหนดวา ในการยื่นคําขอใชสิทธิดังกลาว              
ผูยื่นคําขอไมจําเปนตองยื่นเอกสารพิสูจนสิทธิ(Priority Documents) เพียงแคผูยื่นคําขอ                     
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จดทะเบียนเครื่องหมายการคา แสดงเจตจํานงที่จะใชสิทธิดังกลาวในแบบฟอรม TM 5                      
หากนายทะเบียนพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุอันควรเชื่อไดวา ผูยื่นคําขอจดทะเบียนไมมีสิทธิ 
ดังกลาว นายทะเบียนอาจขอใหผูยื่นคําขอจดทะเบียน สงมอบเอกสารแสดงสิทธิ เพื่อพิสูจนวา              
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนมีสิทธิดังกลาวจริง   

ตอมา มีการแกไขเพิ่มเติม Trade Marks (Amendment) Rules 2001 โดยออก                   
The Trade Marks (Amendment) Rules 2005 มีผลนับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2006 ทั้งนี้ ไดมี
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเดิมหลายประการ เชน ใหมีการรักษาสภาพของคําขอจดทะเบียน 
(Restoration of Applications) ที่ถูกเพิกถอน โดยการยื่นแบบฟอรม TM 40 ภายในเวลา 3 เดือน           
นับแต วันที่นายทะเบียนแจงใหทราบถึงเหตุแหงการเพิกถอนนั้น พรอมเสียคาธรรมเนียม                  
130 เหรียญสิงคโปร เปนตน  

 
5)  มีการตราขอบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา  คือ 

Trademarks (International Registration) Rules 2000 วัตถุประสงคสําคัญของขอบังคับนี้ มีเพื่อ 
กําหนดมาตรการที่จําเปนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริด โดยบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.2000 ขอบังคับดังกลาว มีสาระสําคัญ ดังนี3้7   

1. ขอบังคับ ขอ 5 ถึง 10 และขอ 18 ถึง 23   
กําหนดใหขยายขอบเขตของ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ใหครอบคลุม 

ถึงคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ที่ระบุประเทศสิงคโปรเปนประเทศที่            
ขอจดทะเบียน ทั้งนี้ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะถูกพิจารณา
เชนเดียวกันกับ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศ และเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศที่ไดรับการจดทะเบียน จะไดรับความคุมครองเชนเดียวกันกับเครื่องหมายการคาที่
ไดรับการจดทะเบียนภายในประเทศ  

 
2. ขอบังคับ ขอ 11 ถึง 17  

กําหนดกระบวนการในการตรวจสอบ, การประกาศโฆษณา และการคัดคาน             
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ เมื่อนายทะเบียนไดรับแจงจากสํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศแลว  กรณีที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียน เครื่องหมายการคาดังกลาว              
นายทะเบียนจะตองสงหนังสือแจงการปฏิเสธการรับจดทะเบียน (Notification of Refusal) ไปยัง
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในพิธีสารมาดริด ไดมี          

                                                  
37 สรุปจาก “Legislation Update” http://www.ipos.gov.sg 
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การกําหนดระยะเวลาในการแจงการปฏิเสธดังกลาวไวดวย อนึ่ง การประกาศโฆษณาคําขอ                 
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะถูกประกาศในวารสารเครื่องหมายการคา 
(Trade Marks Journal) ในสวนของ “International Registrations filed under the Madrid 
Protocol Published for Opposition Purposes under the Trade Marks Act (Cap. 332,              
1999 Ed.)”38    

 
3. ขอบังคับ ขอ 24 ถึง 26  

กําหนดแบบฟอรมใหมและกําหนดอัตราคาธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่อง กับการ                
ขอเปลี่ยนสภาพคําขอจดทะเบียนหรือทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศเปน คําขอ              
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศ (Transformation) และการแทนที่ของทะเบียน
เครื่องหมายการคาภายในประเทศที่มีอยูแลว ดวยทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศที่
ไดรับการจดทะเบียนใหม  (Replacement) ทั้งนี้ การขอโอนคําขอจดทะเบียนดังกลาว ใหใช
แบบฟอรม MP1 และเสียคาธรรมเนียม 306 เหรียญสิงคโปร ตอหนึ่งจําพวกสินคาหรือบริการ              
ในสวนคําขอแทนที่ทะเบียนเครื่องหมายการคาดังกลาว ใหใชแบบฟอรม MP 2 และเสีย
คาธรรมเนียม 65 เหรียญสงิคโปร ตอหนึ่งจําพวกสินคาหรือบริการ 

 
4. ขอบังคับ ขอ 27 

   กําหนด สิ่งที่จําเปนจะตองมีในการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ  และใหคําขอจดทะเบียนดังกลาว ผูกอยูกับความคงอยูของทะเบียนเครื่องหมาย 
การคาพื้นฐานหรือคําขอจดทะเบียนพื้นฐานในประเทศสิงคโปร โดยขอบังคับ ขอ 28 ไดกําหนด  
ในเรื่อง “Central Attack” โดยใหมีกําหนดเวลา 5 ป (Dependency Period) เพื่อใหมีผลตามที่             
พิธีสารมาดริด กําหนดไว  

 
5. ขอบังคับ ขอ 33 

กําหนดให นายทะเบียนสามารถเก็บคาธรรมเนียม ที่ผูยื่นคําขอจดทะเบียน          
หรือผูยื่นคําขอตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะตองจายใหกับสํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศ จากนั้นใหนายทะเบียนโอนคาธรรมเนียมดังกลาว ไปยังสํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศ  นอกจากนี้ ขอบังคับยังกําหนดใหมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม                     
ในการบริหารจัดการ(Administrative Fee) ในอัตรา 250 เหรียญสิงคโปร ในสวนของคาธรรมเนยีม

                                                  
38 Trade Marks : Frequently Asked Questions  http//:www.ipos.gov.sg     
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ในการบริหารจัดการนั้น พิธีสารมาดริดใหสิทธิประเทศภาคีสมาชิก ในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม             
ดังกลาวได 

  
          3.2.5.   มาตรการดานอื่น ๆ ในการเตรียมความพรอมในการเขาเปนภาคีสมาชิก
พิธีสารมาดริด 
  

สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร (Intellectual Property 
Office of Singapore หรือ IPOS) ซึ่งทําหนาท่ีในการดูแลดานกฎหมายทรัพยสินทางปญญา           
ของประเทศสิงคโปร  จะตองเตรียมความพรอมกับภารกิจที่เพิ่มข้ึน จากการเขาเปนภาคีสมาชิก                              
พิธีสารมาดริด เร่ิมต้ังแต เมื่อมีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 
สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร จะตรวจสอบคําขอจดทะเบียน กอนที่จะสงตอ
คําขอไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ เชน ตรวจสอบวา ชื่อของผูยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ตรงกันกับช่ือใน ทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือ            
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหรือไม เปนตน การปฏิบัติหนาที่ของสํานักงาน
ทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร ตองกระทําดวย ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพราะ
แตละขั้นตอนจะมีเงื่อนเวลาเขามาเกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังตองเตรียมความพรอมในดานอื่นๆ 
ดังตอไปนี้  
 

1)  พัฒนาการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาออนไลน ผานระบบ                  
E-Trademarks  

ระบบ E-Trademarks เปนระบบที่อํานวยความสะดวกในการยื่นคําขอ          
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาออนไลน, ตรวจคนเครื่องหมายการคาออนไลน และใหบริการ               
ธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา อนึ่ง ผูยื่นคําขอจดทะเบียนอาจเลือก             
ที่จะชําระคาธรรมเนียมตางๆ ผานระบบ GIRO ซึ่งเปนระบบที่ใหบริการในการชําระคาธรรมเนียม
ออนไลน 
  
 ข้ันตอนที่สามารถดําเนินการผานระบบ E-Trademarks มีดังนี้ 

1. ยื่นคํารอง ในการระบุที่อยูในการติดตอ (address for service) กรณีที่มีการแตงตั้ง
ตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (แบบฟอรม TM 1) 

2. ยื่นคํารอง ในการระบุหรือเปล่ียนแปลงที่อยูในการติดตอ กรณีที่ไมมีการแตงตั้ง
ตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (แบบฟอรม TM 1) 
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3. ยื่นคํารอง ในการเปลี่ยนแปลงที่อยูในการติดตอของตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคา (แบบฟอรม TM 1) 

4. ยื่นคําขอในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (แบบฟอรม TM 4) 
5. ยื่นคําขอในการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายชุด (แบบฟอรม TM 9) 
6. ยื่นคําขอในการตออายุทะเบียนความคุมครอง (แบบฟอรม TM 19) 
7. ยื่นคํารองในการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือรายละเอียด ของผูยื่นคําขอจดทะเบียน หรือ 

เจาของเครื่องหมายการคา หรือ บุคคลอื่นที่เกี่ยวของ (แบบฟอรม TM 26) 
8. ยื่นคํารองในการขยายระยะเวลาในกรณีตางๆ (แบบฟอรม TM 49) 

นอกจากนี้ ระบบ e-Trademarks ยังใหบริการในการตรวจคนเครื่องหมายการคา             
วามีเครื่องหมายการคาที่เหมือนกันหรือไม และ การตรวจคนขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับเครื่องหมาย
การคา เชน รูปเครื่องหมายการคา เปนตน  
 

2) มีการระดมความเห็นจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย โดยใหสภาทนายความ
แหงประเทศสิงคโปร (Law Society of Singapore)  เปนหนึ่งในกรรมการที่พิจารณาในการเขาเปน
ภาคีพิธีสารมาดริด  ทั้งนี้ สภาทนายความแหงประเทศสิงคโปร จะเปนผูประสานและแจงกับ          
บริษัทที่ปรึกษากฎหมายตางๆ ใหทราบถึงการเตรียมการในการเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด 
ประสงคจะสอบถาม ในเรื่องความพรอมและการอนุวัตรการกฎหมายในการเขาเปนภาคีสมาชิก
พิธีสารมาดริด สามารถประสานผานสภาทนายความ เพื่อใหสอบถามไปยังสํานักงานทรัพยสิน
ทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร ได ทั้งนี้ จะมีคณะอนุกรรมการเครื่องหมายการคา (Trademark 
Sub-Committee) เปนผูใหคําตอบ 

 
3)  เตรียมความพรอมใหแก บุคลากรของสํานักงานทรัพยสินทางปญญา 

แหงประเทศสิงคโปร เพราะตองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ซึ่งปญหาเรื่อง                       
ภาษาอาจจะมีไมมากนัก เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนหนึ่งในภาษาราชการของประเทศสิงคโปร
นอกจากนี้  บุคลากรจะตองเขาใจระบบและขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                  
ระหวางประเทศตามพิธีสารมาดริด โดยไดมีการอบรมใหความรูในเรื่องกระบวนการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  

ตัวแทนในการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของสิงคโปร ตองมี
ความพรอมใน การที่ เจาของเครื่องหมายการคาของประเทศสมาชิกพิธีสารมาดริดจะมาใชบริการ 
และที่ปรึกษากฎหมายตองมีความรูความเชี่ยวชาญเพียงพอ ที่จะใหคําปรึกษาแกเจาของ
เครื่องหมายการคา เพราะ การอนุวัตรการกฎหมายใหสอดคลองกับพิธีสารมาดริด อาจทําให
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ขั้นตอนปฏิบัติเปลี่ยนแปลงไป การตรวจคนและตรวจสอบเครื่องหมายการคา ตองละเอียดมากขึ้น 
และควรศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนปฏิบัติใหดี ถึงความแตกตางของระเบียบขอบังคับ และขั้นตอน
ปฏิบัติของประเทศอเมริกา และประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ ไดมีจัดอบรมใหความรูกับ ผูประกอบ
ธุรกิจหรือเจาของเครื่องหมายการคา  เพื่อใหเกิดความเขาใจ และความตื่นตัวในการยื่นคําขอ             
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ซึ่งเปนการปองกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมาย
การคาในตางประเทศ และเปนการสงเสริมใหมีการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม 

 
4)  มีการกําหนดวิธีการชําระคาธรรมเนียมที่หลากหลาย ซึ่งอํานวยความ

สะดวกตอผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
 
 
ตารางแสดงวิธีการชําระคาธรรมเนียม 

 

 

เงินสด หรือ บัตรเงินสด จายไดที่ เคานเตอร ณ สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร 
เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงนิ เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน เปนสกุลเงินเหรียญสิงคโปรและออกโดย 

ธนาคารที่ประกอบการในประเทศสิงคโปร ทั้งนี้ ควรขีดครอมและ
ส่ังจายถึง สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร   

GIRO ตองกรอกแบบฟอรมคําขอสําหรับขอจายคาธรรมเนียมโดยวิธีนี้ 
และสงถึงสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสิงคโปร (IPOS) 
IPOS จะแจงผล วาจะเปดบัญชี GIRO กับ IPOS ไดหรือไม 

E-Nets Internet 
Banking 

จายคาธรรมเนียมโดย E-Nets Internet Banking โดยใชในกรณียื่น  
คําขอจดทะเบียนผานระบบ E-Trademarks,  E -Payment ทั้งนี้ 
ตองเปดบัญชีธนาคารแบบ internet banking กับธนาคารซิตี้แบงค
, ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงสิงคโปร(DBS) หรือ ธนาคารยูโอบี 

E-Nets Credit หรือ 
Debit Card 

จายคาธรรมเนียมโดย E-Nets Credit/Debit Card โดยใชในกรณี 
ยื่นคําขอจดทะเบียนผานระบบ E-Trademarks, E-Payment โดย
ตองมีบัตรของวีซา หรือ มาสเตอรการด 

Flexipay จายคาธรรมเนียมโดย  Flexipay โดยใชในกรณียื่นคําขอจด
ทะเบียนผานระบบ E-Trademarks, E-Payment โดยตองมีเงินใน
บัญชีธนาคารที่เพียงพอในการชําระคาธรรมเนียม 
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3.2.6 พันธกรณีที่ประเทศสิงคโปร ตองปฏิบัติตามพิธีสารมาดริด 
  
สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร มีหนาที่ ตองปฏิบัติตาม              

พิธีสารมาดริดและตามระเบียบขอบังคับทั่วไป หลายประการ ไดแก 
   1. หนาที่ในการ ออกหนังสือรับรอง การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ (Certification of International Application) ใหแกผูยื่นคําขอจดทะเบียน  
โดยการรับรอง  จะตองรับรองวันที่สํานักงานทรัพย สินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร                     
ไดรับคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ, รับรองวาเครื่องหมายการคาในคําขอจดทะเบียนดังกลาว 
เหมือนกับเครื่องหมายการคา ในทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน,          
รับรองวา เจาของเครื่องหมายการคาในคําขอจดทะเบียนดังกลาว เปนบุคคลเดียวกันกับ               
เจาของเครื่องหมายการคาในทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน,                  
รับรองวา รายการสินคาหรือบริการครอบคลุม โดยทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาพื้นฐาน, รับรองวา ผูยื่นคําขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติ ในการยื่นคําขอจดทะเบียนระหวาง
ประเทศ (Entitlement to File)   

    2. สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร จะตองลงนามใน 
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศดวย เพราะระเบียบขอบังคับทั่วไปขอ 9(2)(b)            
กําหนดไว แตระเบียบขอบังคับทั่วไป ไมไดกําหนดใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนลงลายมือช่ือ                   
ในคําขอจดทะเบียนแตอยางใด   

3. กรณีที่ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือ ทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐาน ถูกเพิกถอน ละทิ้ง หรือหมดอายุการคุมครอง ภายในชวงระยะเวลา
ผูกพัน 5 ป (Dependence Period) สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร ตองแจง
ใหสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศทราบ  

4. กรณีที่ ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ            
ตองดําเนินการแกไขขอบกพรองของคําขอจดทะเบียน ตามที่ สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ
แจงมา ผูยื่นคําขอจดทะเบียนจะตองยื่นตอบรับการแกไขดังกลาว ตอสํานักงานทรัพยสินทาง
ปญญาแหงประเทศสิงคโปร ทั้งนี้ ตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน  
   5. กรณีที่ สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร รับ                
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศ
สิงคโปร ตองออกหนังสือสําคัญ แสดงการขยายความคุมครองเครื่องหมายการคา (Certificates of 
Extensions of Protection) ใหแกเจาของเครื่องหมายการคา    
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   6. สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร ตองประกาศ
โฆษณาคําขอขยายความคุมครองในเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  ในหนังสือ                       
ประกาศโฆษณาเพื่อวัตถุประสงคในการคัดคานการจดทะเบียน 
   7. ในฐานะที่ประเทศสิงคโปร เปนประเทศที่ถูกขอขยายความ               
คุมครองสิทธิสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร จะไดรับแจง การขอตออายุ
ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ, การโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา, และกรณีอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของจากสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ  

8. กรณีที่ สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศแจงให สํานักงานทรัพยสิน
ทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร แกไขขอบกพรอง เชน สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหง
ประเทศสิงคโปร  ไมไดลงนามในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ,                       
หรือคําขอจดทะเบียนไมไดระบุหมายเลขทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน เปนตน เมื่อไดทํา
การแกไขแลว สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร จะตอบรับการแกไขไปยัง
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ ภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไว  

9. กรณีที่ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหลายคําขอ           
หรือ ทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหลายทะเบียน ถูกรวมเปนคําขอเดียวหรือทะเบียนเดียว 
(Merger)  หรือ กรณีที่ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานคําขอเดียวหรือทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐานทะเบียนเดียว ถูกแบงออกเปนหลายคําขอหรือหลายทะเบียน 
(Division) ในฐานะที่สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร เปนสํานักงานทะเบียน
ตนกําเนิด สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร มีหนาที่ตองแจงตอสํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศ (ระเบียบขอบังคับทั่วไป ขอ 23 )  

10. กรณีที่ ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศถูกเพิกถอน                 
ผู ยื่ นคํ าขอจดทะเบียน  อาจขอเปลี่ ยนสภาพเปนคํ าขอจดทะเบียนภายในประ เทศ 
(Transformation) โดยยื่นคําขอตอสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร ซึ่งคําขอ
เปลี่ยนสภาพนั้น จะพิจารณาตามกฎหมายภายในของประเทศสิงคโปร สํานักงานทะเบียน 
ระหวางประเทศจะไมมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการนี้  

11. โดยปกติทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะแทนที่
ทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศโดยอัตโนมัติ (Replacement) ซึ่งเปนไปตามผลของ
กฎหมาย  

12. กรณีที่ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะแจงตอ สํานักงานทรัพยสิน                  
ทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร เพื่อใหทําการแกไขรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจจะเปน            
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การแกไขชื่อหรือที่อยูของเจาของทะเบียน, ชื่อหรือที่อยูของตัวแทนจดทะเบียน, หรืออาจเปนกรณี
ที่มีการอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคา, หรือมีการรวมทะเบียนเครื่องหมายการคา             
หลายทะเบียนเปนทะเบียนเดียว เปนตน 

 
 
3.2.7   สถิติเกี่ยวกับการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 

ระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด 
 

ในสวนของการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ โดยการ
ยื่นคําขอผานสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร ในฐานะสํานักงานทะเบียน           
ตนกําเนิด เพื่อใหสงตอคําขอไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ มีสถิติดังนี้ 

 
ตารางแสดงจํานวนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 

 ที่ยื่นผานประเทศสิงคโปรในฐานะสาํนักงานทะเบยีนตนกําเนิด 
 
 

 
 
 
 

 
 
จากตารางแสดงสถิติขางตน เปนตัวเลขของคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง

ประเทศ ที่ยื่นคําขอจดทะเบียนตอประเทศสิงคโปรในฐานะสํานักงานทะเบียนตนกําเนิด โดยอาศัย
ฐานที่ผูยื่นคําขอจดทะเบียนมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางแทจริงและ
จริงจังในประเทศสิงคโปร ซึ่งในความเปนจริงแลวผูยื่นคําขอจดทะเบียนที่เปนคนชาติสิงคโปร
(Singaporean) มีจํานวนนอยมาก กลาวคือ ในป 2001 จากคําขอจดทะเบียนจํานวน 52 คําขอ            
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนที่เปนคนชาติสิงคโปร มีเพียง 1 คน, ในป 2002 จากคําขอจดทะเบียน
จํานวน 50 คําขอ ผูยื่นคําขอจดทะเบียนที่เปนคนชาติสิงคโปร มีเพียง 2 คน  ในขณะที่ป 2003 
จากคําขอจดทะเบียนจํานวน 70 คําขอ ไมมีผูยื่นคําขอจดทะเบียนที่เปนคนชาติสิงคโปรเลย, และ
ในป 2004 จากคําขอจดทะเบียน 92 คําขอ มีผูยื่นคําขอจดทะเบียนที่เปนคนชาติสิงคโปร เพียง           

ป จํานวนคําขอ
2001 52 
2002 50 
2003 70 
2004 92 
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2 คน จากสถิตินี้ชี้ใหเห็นวาบุคคลที่ใชประโยชนจากพิธีสารมาดริด สวนใหญยังคงเปนชาวตางชาติ
ที่อาศัยฐานการผลิตสินคาในประเทศสิงคโปร  

 
 

ตารางแสดงจํานวนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศทีข่อ
ขยายความคุมครองมายังประเทศสิงคโปร 

ระหวางป 2000 ถึง 2004 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
  
 
ภายหลังจากที่ประเทศสิงคโปรเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด ในป 2000 จะเห็นวา               

มีผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด เพื่อขอขยาย
ความคุมครองมายังประเทศสิงคโปรเพิ่มมากขึ้นทุกป เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติของคําขอ                    
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ที่ยื่นคําขอจดทะเบียนตอประเทศสิงคโปรในฐานะ
สํานักงานทะเบียนตนกําเนิด จะเห็นวามีความแตกตางกันเปนอยางมาก กลาวคือ ในขณะที่ผูยื่น
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศที่เปนคนชาติสิงคโปรจริงๆ มีจํานวนนอยมาก 
แตจํานวนชาวตางชาติที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเพื่อขอขยายความคุมครองมายังประเทศสิงคโปร
กลับมีจํานวนที่สูงมาก ซึ่งอาจจะสงผลทําใหการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของผูประกอบการ
ชาวสิงคโปรหรือเจาของเครื่องหมายการคาชาวสิงคโปรเปนไปไดยากขึ้น เพราะมีเครื่องหมาย
การคาของตางชาติที่ไดรับการจดทะเบียนในประเทศสิงคโปรเพิ่มมากขึ้นทุกป นอกจากนี้ สถิติ
ขางตนยังชี้ใหเห็นวา ผูประกอบการชาวสิงคโปรหรือเจาของเครื่องหมายการคาชาวสิงคโปร              
ยังไมไดรับประโยชนหรือใชประโยชนจากการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดอยางเต็มที่ 

 
 

ป จํานวนคําขอ
ภายในประเทศ 

จํานวนคําขอ       
ภายใตพธิสีาร

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 
 

อุปสรรคในกรณีที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด และ 
มาตรการในการเตรียมความพรอมกรณีประเทศไทยเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด 

   
การที่ประเทศไทยขยายตลาดสินคาไปในตลาดตางประเทศนั้น ยอมเปนการดี                

หากเจาของเครื่องหมายการคาชาวไทย ดําเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของตน                         
ในประเทศที่ไดมีการติดตอคาขายอยูดวย หากเจาของเครื่องหมายการคาเพิกเฉยตอการ                   
จดทะเบียนในประเทศนั้น อาจถูกบุคคลอ่ืน ดําเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือน          
หรือคลายกันกอนสงผลใหเจาของเครื่องหมายการคา  ไมอาจจดทะเบียนในเครื่องหมายการคา         
นั้นได แนนอนวายอมสงผลตอการสงออกไปยังประเทศนั้นดวย อนึ่ง การที่เจาของเครื่องหมาย
การคาชาวไทย  ประสงคที่จะใหเครื่องหมายการคาของตนไดรับความคุมครองนอกประเทศ 
จะตองดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในทุกๆ ประเทศ ที่ตนประสงคจะขอรับ               
ความคุมครองซึ่งกอใหเกิด ความยุงยาก เสียเวลาและเสียคาใชจายเปนอันมาก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง สําหรับเจาของกิจการขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีงบประมาณท่ีจํากัด การที่ประเทศไทยเขา
เปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด นอกจากจะชวยให เจาของธุรกิจชาวไทยขอรับความคุมครอง
สิทธิ          ในเคร่ืองหมายการคาของตนไดงายขึ้น ยังเปนการประหยัดเวลาและคาใชจายเปนอัน
มาก                  ทําใหไดเปรียบคูแขงในประเทศอื่นที่ไมไดเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด ทั้งนี้ 
ในการเขาเปน ภาคีสมาชิกจะสัมฤทธิผลตามความมุงหมายได ก็ตอเมื่อมีมาตรการในการเตรียม
ความพรอมที่มีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ ประเทศตางๆไดมีความพยายามทําความตกลงเขตการคาเสรี              
ระหวางกัน ในการที่จะลดมาตรการกีดกันทางการคา ซ่ึงขณะนี้ ประเทศไทยไดทําความตกลง               
เขตการคาเสรีกับ ประเทศจีน ออสเตรเลีย และอินเดียแลว และกําลังอยูระหวางการเจรจากับ
หลายประเทศ เชน ประเทศสหรัฐฯ และประเทศญี่ปุน เปรู เปนตน1 ทั้งนี้ การตกลงทําเขตการคา
เสรีน้ัน                     ยอมนํามาซึ่งการเปดตลาดสงออกและนําเขาสินคาระหวางกัน การเตรียม
ความพรอมโดย                          มีมาตรการที่รัดกุม นาจะเปนหนทางที่จะทําใหประเทศไทยไม
เสียเปรียบประเทศอื่นๆ ในขณะนี้ ประเทศไทยไดมีการเจรจาตกลงเขตการคาเสรีไทยกับประเทศ
สหรัฐฯ โดยประเทศสหรัฐฯ                    ไดกําหนดใหประเทศไทยตองใชความพยายามอยางยิ่งที่
                                                                               

1 อรพรรณ พนัสพัฒนา,ประเด็นใหมเรื่อง สิทธิในทรัพยสินทางปญญา ภายใตความ ตกลงเขตการคา
เสรีของประเทศสหรัฐอเมริกา,หนา 5 
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จะใหสัตยาบันหรือเขารวมเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด2 ขณะที่ ยังไมทราบวาผลเจรจาจะเปน
อยางไร แตการเตรียมความพรอมในการเขาเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด นาจะเปนวิธีที่ดีที่สุด 
ในการเสริมสรางโอกาสและปองกันปญหาอันอาจเกิดจากการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด 
 
   4.1 อุปสรรคทางดานกฎหมาย 
         
   4.1.1 อุปสรรคอันเกิดมาจาก ปจจัยทางดานกฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบัน               
ของประเทศไทย  
   เนื่องจากการเขาเปนภาคีสมาชิกในความตกลงระหวางประเทศ จะตองมีการ                     
อนุวัตรการกฎหมายภายในประเทศ เพื่อใหเปนไปตามความตกลงระหวางประเทศนั้น ซ่ึงการเขา
เปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ยอมสงผลใหประเทศไทยจะตองมีการตรากฎหมายหรือแกไข
กฎหมายที่บังคับใชอยู เพื่อรองรับการเขาเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารดังกลาว ทั้งนี้ กฎหมาย
ภายในประเทศไทยที่อาจเปนอุปสรรคตอการเขาเปนภาคีสมาชิก ไดแก พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2543 ซึ่งเปนกฎหมายที่ใหความคุมครองเครื่องหมายการคาในประเทศไทย ทั้งนี้ ขอบเขตของ
การใหความคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้ จะจํากัดอยูเฉพาะภายในประเทศ สงผลใหข้ันตอนและ
กระบวนการที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จึงแตกตางไปจากขั้นตอนและ
กระบวนการตามพิธีสารมาดริด วาดวยการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ดังนั้น 
กอนที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารดังกลาว จําเปนท่ีจะตองแกไขเปลี่ยนแปลง
บทบัญญัติที่อาจเปนอุปสรรค หรือเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อการรับรองขอกําหนดตามพิธีสารมาดริด 
อันเปนการเตรียมความพรอมเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ และอํานวยประโยชน
ตามที่มุงหวังไว  
 
 
 
 
 
                                                                               

2 สรุปจาก นันทน อินทนนท ,ประเด็นดานทรัพยสินทางปญญาในความตกลงเขตการคาเสรีฯ:             
บทวิเคราะหผลกระทบบางประการตอประเทศไทย ,ทรัพยสินทางปญญาในยุคโลกาภิวัฒน เลม 1,
กรุงเทพมหานคร:เนติบัณฑิตยสภา,2547 ,หนา 157-159 .และ หนา 161 
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   4.1.2 อุปสรรคอันเกิดมาจากปจจัยทางดานกฎหมายระหวางประเทศ 
 
   พิธีสารมาดริด กําหนดวา การที่จะเขาเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริดไดนั้น 
จะตองเขาเปนภาคีในอนุสัญญากรุงปารีสกอน ซ่ึงประเทศไทยยังไมไดเขาเปนภาคีสมาชิกใน
อนุสัญญาดังกลาวแตอยางใด ทําใหประเทศไทยขาดคุณสมบัติเบื้องตนในการเขาเปนภาคีสมาชิก
พิธีสารมาดริด นอกจากนี้ พิธีสารมาดริด กําหนดใหการจําแนกจําพวกสินคาและบริการในการ              
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ  ตองเปนไปตามขอตกลงนีซ ซึ่งประเทศไทยมิได
เขาเปนภาคีสมาชิกในขอตกลงนีซ แตไดนําระบบการจําแนกจําพวกสินคาและบริการตามขอตกลง
ดังกลาวมาใช สําหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศ อยางไรก็ตาม แมจะ              
นําระบบดังกลาวมาใช ก็อาจเกิดความขัดแยงเกี่ยวกับการระบุรายการสินคาและบริการได             

  
4.2 มาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพรอมกอนการเขาเปน           

ภาคีสมาชิก  
      

ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาวาดวยการจัดตั้งองคการทรัพยสิน              
ทางปญญาแหงโลก (WIPO Convention) เมื่อป 2532 ซึ่งพิธีสารมาดริดเปนหนึ่งในความตกลง
ระหวางประเทศ ขององคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก โดยมีสํานักงานทะเบียนระหวาง
ประเทศ ทําหนาที่ในการบริหารจัดการใหเปนไปตามพิธีสารมาดริด ทั้งนี้ กอนที่ประเทศไทยจะเขา
เปนภาคีสมาชิกในพิธีสารดังกลาว จะตองมีการเตรียมความพรอมหลายดาน ในสวนของ                    
การเตรียมความพรอมดานกฎหมาย มีดังนี้ 
   1.  คุณสมบัติเบื้องตนในการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด คือ จะตองเขา
เปนภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property) ซึ่งประเทศไทยยังมิไดเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญากรงุปารีส  จึงไมมีคุณสมบัติในการ
เขาเปน ภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด โดยอนุสัญญากรุงปารีสเปนความตกลงระหวางประเทศ วา
ดวย                การคุมครองทรัพยสินอุตสาหกรรม  ซ่ึงรวมถึงเคร่ืองหมายการคาดวย อนุสัญญา
กรุงปารีสลงนามเมื่อป 1883 มีประเทศที่ลงนามกลุมแรก 11 ประเทศ ไดแก ประเทศเบลเยี่ยม 
บราซิล ฝร่ังเศส กัวเตมาลา อิตาลี เนเธอรแลนด โปรตุเกส ซัลวาดอร เซอรเบีย สเปน และ
สวิตเซอรแลนด3 และมีผล 

                                                                               

 3 เรียบเรียงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Convention#Contracting_parties   
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บังคับใช เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 1884 ปจจุบันมีประเทศภาคีสมาชิกกวา 169 ประเทศ (นับถึง          
เดือนกุมภาพันธ 2006) ท้ังนี้ ประเทศภาคีสมาชิกมีฐานะเปนสมาชิกในสหภาพปารีส (Paris 
Union) ดังนั้น การเตรียมการในขั้นแรก คือ ประเทศไทยจะตองดําเนินการเขาเปนภาคีสมาชิก
อนุสัญญากรุงปารีส ซ่ึงจากผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547  คณะรัฐมนตรี
ไดเห็นชอบในการที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส ตามที่กระทรวง
พาณิชยเสนอ4 อนึ่ง ในการเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีสนั้น ประเทศไทยจะตองสงตรา
สารในการเขาเปนภาคีสมาชิก ไปยังผูอํานวยการองคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก (มาตรา 21 
แหงอนุสัญญากรุงปารีส) ภายหลังจากการเขาเปนภาคีสมาชิกแลว ประเทศไทยตองอนุวัตรการ
กฎหมายใหสอดคลองกับขอกําหนดในอนุสัญญาดังกลาวซึ่งหลักการสําคัญของอนุสัญญา
ดังกลาว คือ ประเทศภาคีสมาชิกจะตองใหความคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคาแก บุคคลแหง
ประเทศภาคีสมาชิกอ่ืนใด เชนเดียวกับท่ีใหความคุมครองสิทธิกับคนชาติตน ซึ่งเปนไปตามหลัก
ปฏิบัติเยี่ยงชาติ และยังสามารถขอใชสิทธินับวันยื่นคําขอจดทะเบียนยอนหลังไดดวย 
              
   2.  พิธีสารมาดริดกําหนดใหภาคีสมาชิก ตองนําระบบการจําแนกจําพวกสินคา
และบริการตามขอตกลงนีซ (Nice Agreement on classification of goods and services) ไปใช
สําหรับ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ซึ่งขอตกลงนีซ มีข้ึนตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 1957 เปน
หนึ่งในความตกลงระหวางประเทศ ที่บริหารจัดการโดยองคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก                      
ประเทศที่จะเขาเปนภาคีสมาชิกในขอตกลงนีซไดนั้น จะตองเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญา               
กรุงปารีสเสียกอน โดยขอตกลงนีซ มีภาคีสมาชิกจํานวน 72 ประเทศ (นับถึงเดือนตุลาคม 2003) 
เชน ประเทศออสเตรเลีย จีน เกาหลีใต ฝร่ังเศส  เยอรมัน ญี่ปุน รัสเซีย สิงคโปร อังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา เปนตน ทั้งนี้ การจําแนกจําพวกสินคาและบริการตามขอตกลงนีซ จะประกอบไป
ดวย 2 สวน คือ   (1)  หัวเรื่องของจําพวกสินคาหรือบริการ (Class Headings) ซ่ึงเปนขอความที่
แสดงถึงลักษณะของสินคาหรือบริการในจําพวกนั้นๆ  อยางกวาง และ จะมีคําขยายความ 
(Explanatory Notes) ที่อธิบายรายละเอียดของหัวเรื่องใหชัดเจนยิ่งขึ้น และ (2) รายการสินคาและ
บริการเรียงตามลําดับอักษร (Alphabetical List of Goods and Services) โดยแบงเปนรายการ
สินคาประมาณหนึ่งหม่ืนรายการ และรายการบริการประมาณหนึ่งพันรายการ โดยขอตกลงนีซที่
บังคับใชอยูในปจจุบนัเปนฉบับแกไขคร้ังที่ 8  มีผลบังคับใช นับแตวันที่ 1 มกราคม 2002 

                                                                               
4 เรียบเรียงจาก  http://www.thaigov.go.th  
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   แมวา ประเทศไทยยังไมไดเขาเปนภาคีสมาชิกขอตกลงนีซ แตประเทศไทยได                 
นําระบบการจําแนกจําพวกสินคาและบริการตามขอตกลงนีซมาใช เชนเดียวกับประเทศอื่นๆ              
อีกกวา  71 ประเทศ (นับถึงเดือนตุลาคม 2003) เชน ประเทศบราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
นิวซีแลนด แอฟริกาใต เวียดนาม เปนตน ทําใหการจําแนกจําพวกสินคาและบริการในการ                    
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศไทย สอดคลองกับการจําแนกจําพวกสินคาและบริการ
ระหวางประเทศ ทั้งนี้  ในการระบุรายการสินคาหรือบริการนั้น บางประเทศอนุญาตใหระบุรายการ
สินคาหรือบริการที่กวางมาก  เชน คําขอจดทะเบียนอาจระบุหัวขอของจําพวกบริการที่ 35                  
วา Advertising and Business ในขณะที่ บางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐ ฯ กําหนดใหระบุ
รายการสินคาที่คอนขางเจาะจง จะระบุเพียงวา Advertising and Business ไมได  ตองระบุดวย
วาเปนธุรกิจอะไร เชน ธุรกจิจัดหางาน เปนตน ซ่ึงจะทําใหงายตอการตรวจสอบคําขอจดทะเบียน
และสาธารณชนสามารถรูไดวา เจาของเครื่องหมายการคาประกอบกิจการอะไรแน ในสวนของ         
ประเทศไทย กําหนดใหคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาจะตองระบุรายการสินคาหรือบริการ
ใหชัดเจนเชนกัน   

อนึ่ง ปญหาที่อาจเกิดข้ึนจากความแตกตางของรายการสินคาหรือบริการของ
ประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ผูเขียนเห็นวา ในการระบุจําพวกและรายการสินคาหรือบริการนั้น
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ เปนผูพิจารณาวาการระบุจําพวกและรายการสินคาหรือบริการ 
เปนไปตามขอตกลงนีซหรือไม ดังนั้น หากเห็นวา ทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
พื้นฐานในประเทศไทย ไมสอดคลองกับขอตกลงนีซ  ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ จะตองทําการยื่นคําขอแกไขรายการสินคาหรือบริการในทะเบียนหรือคําขอ                   
จดทะเบียนพื้นฐานเสียกอน ที่จะทําการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ                  
เพื่อปองกันการปฏิเสธ การรับจดทะเบียนจากสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ หากเปนกรณีที่ 
ยากที่จะระบุวา สินคาหรือบริการในประเทศไทยนั้น  จะจําแนกเปนจําพวกใดตามขอตกลงนีซ                  
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาชาวไทย อาจจะระบุรายการสินคาหรือบริการที่คอนขาง
เจาะจง (Limit the Specification) หรือ อาจระบุจําพวกสินคาหรือบริการหลายจําพวก ที่นาจะ
ครอบคลุมรายการสินคาหรือบริการทั้งหมด (All Appropriate Classes) แตตองเสียคาธรรมเนียม
หลายจําพวกมากขึ้น 
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3.  จะตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 เพื่อรองรับการ                       
เขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด โดยบทบัญญัติที่จะตองแกไขหรือเพิ่มเติม มีดังนี้ 

 
  1) ควรมีการกําหนดนิยามของถอยคําที่เกี่ยวของ กับการจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด เชน สํานักงานทะเบียนตนกําเนิด 
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ กระบวนการ Central Attack เปนตน    

 
2)  จะตองมีการแกไขเพิ่มเติม มาตรา 10 ในสวนผูที่มีสิทธิยื่นคําขอ                     

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตอกรมทรัพยสินทางปญญา  ในฐานะที่                          
กรมทรัพยสินทางปญญาเปนสํานักงานทะเบียนตนกําเนิดของประเทศไทย โดยกําหนดให                   
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือ มีภูมิลําเนาในประเทศไทย หรือมีสถานประกอบ
กิจการอยางแทจริงและจริงจังในประเทศไทย สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนได  

 
3)  กรณีที่  กรมทรัพย สินทางปญญาปฏิ เสธการ รับจดทะเบียน           

เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ หรือมีการคัดคานการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                  
ระหวางประเทศ ผูเขียนเห็นวา ควรกําหนดใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนดังกลาว ตองแจงสถานที่                       
ที่ติดตอไดในประเทศไทย เพื่อเปนการสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทยมีบทบาท               
ในการดําเนินการอุทธรณและ ในขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
    

4) ในสวนแบบคําขอจดทะเบียน ตองเปนไปตามแบบฟอรมท่ีพิธีสาร
มาดริดกําหนดไว ซ่ึงมาตรา 11 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา ไดกําหนดวา                             
หากประเทศไทยเขาเปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ เกี่ยวกับการคุมครอง
เคร่ืองหมายการคา ใหใชแบบคําขอดังกลาว จะเห็นวาบทบัญญัตินี้ เปนหนึ่งในมาตรการรองรับ               
ที่การเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมารดริด ดังนั้น จึงไมตองแกไขขอกฎหมายในสวนนี้ แตตองมี               
การแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงหรือออกกฎกระทรวงใหม  เพื่อใหใชแบบคําขอ MM2 ที่ใชสําหรับ           
คําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริดเพียงอยางเดียว             
กับแบบ MM3 ที่ใชสําหรับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตทั้งขอตกลง                              
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มาดริดและพิธีสารมาดริด นอกจากนี้ ยังมีแบบฟอรมอ่ืนๆ ที่ตองมี เชน แบบฟอรมในการตออายุ
ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ   

    
5) ในสวนของภาษาที่ประเทศไทยจะเลือกใช ในการจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด และการประสานงานกับสํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศนั้น มีตัวเลือก 3 ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส และสเปน ผูเขียน           
เห็นวา แมภาษาอังกฤษจะไมใชภาษาราชการของไทย แตก็เปนภาษาที่มีการใชอยางแพรหลายใน             
ประเทศไทย มากกวาภาษาฝร่ังเศส และสเปน ดังนั้น ควรเลือกใชภาษาอังกฤษ ในการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ทั้งนี้ อาจจะตองมีการออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดเรื่องภาษา      
ท่ีเลือกใช   

 
6)  มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา กําหนดวา คําขอ                   

จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 1 คําขอ จะสามารถ ระบุไดเพียง 1 จําพวกสินคาหรือบริการ               
(Mono-class International Application) ในสวนนี้ จําเปนตองมีการแกไข เพราะพิธีสารมาดริด 
กําหนดวา ประเทศภาคีสมาชิกไมอาจปฏิเสธ การรับยื่นคําขอจดทะเบียนที่ระบุจําพวกสินคา                 
หรือบริการหลายจําพวกใน คําขอเดียว (Multi-class International Application) แมวาประเทศนั้น  
จะไมไดใชระบบการยื่นคําขอแบบนี้ก็ตาม 

 
   7)  ในสวนของอัตราคาธรรมเนียมในการยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด ประกอบไปดวย 
   - คาธรรมเนียมเบ้ืองตน (Basic Fee) สําหรับกรณีที่ไมตองทําสําเนา
เครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเปนสี จะตองเสียคาธรรมเนียม 653 สวิสฟรังค กรณีที่ตองทําสําเนา
เครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเปนสี จะตองเสียคาธรรมเนียม 903 สวิสฟรังค 
   - คาธรรมเนียมสําหรับจําพวกสินคาหรือบริการที่เกิน 3 จําพวก 
(Supplementary Fee) โดยเสียคาธรรมเนียมตั้งแตจําพวกที่ 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) โดยเสียคาธรรมเนียมประเทศละ 73 สวิสฟรังค 
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   - คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (Individual Fee) ซ่ึงประเทศภาคีสมาชิก              
แตละประเทศ มีสิทธิที่จะแสดงเจตนาที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมประเภทนี้ แทนการรับสวนแบง
จากคาธรรมเนียมสําหรับจําพวกสินคาหรือบริการที่เกิน 3 จําพวก และคาธรรมเนียมสําหรับ
ประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน ที่สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะจัดสรรให ทั้งนี้ อัตรา
คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ จะตองไมสูงกวาอัตราคาธรรมเนียมที่กฎหมายภายในของประเทศ
ภาคีสมาชิกกําหนดไว (มาตรา 8(7)(a) ) 
  ประเด็นเกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียมเปนประเด็นที่ สําคัญประเด็นหนึ่งที่                  
กรมทรัพยสินทางปญญาควรใสใจเปนพิเศษ เพราะอัตราคาธรรมเนียมที่ไมเหมาะสมจะสงผล
กระทบตอท้ัง เจาของเครื่องหมายการคาชาวไทยที่ประสงคจะยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ และเจาของเครื่องหมายการคาชาวตางชาติที่ประสงคจะขอจดทะเบียน                    
ในประเทศไทย จากเดิมที่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาของไทย กําหนดอัตราคาธรรมเนียม           
ในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา ไวตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติดังกลาว  
ซ่ึงจะตองมีการแกไข ใหสอดคลองตามพิธีสารมาดริด  กรมทรัพยสินทางปญญา จะตองพิจารณา
วา ประเทศไทยควรจะแสดงเจตนาที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ หรือ รับสวนแบงจาก
คาธรรมเนียมสําหรับจําพวกสินคาหรือบริการที่เกิน 3 จําพวก และคาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่
ระบุเพื่อขอจดทะเบียน ที่สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะจัดสรรให ทั้งนี้ ตองพิเคราะหวา 
แบบใดจะเปนประโยชนกับประเทศไทยมากกวากัน ผูเขียนขอยกตัวอยางเปรียบเทียบเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
   ตัวอยาง  เจาของเครื่องหมายการคาชาวอเมริกัน ประสงคที่จะขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  สําหรับเครื่องหมายการคาที่ไมมีสี โดยประเทศไทยเปนหนึ่งใน
เปาหมายที่จะขอจดทะเบียน ทั้งนี้ ในคําขอจดทะเบียนไดระบุประเทศที่จะขอจดทะเบียน 4 
ประเทศ ไดแก ประเทศสิงคโปร,จีน , เยอรมัน, และประเทศไทย  และระบุจําพวกสินคา 3 จําพวก 
ดังนั้น คาธรรมเนียมที่ผูยื่นคําขอจดทะเบียน จะตองเสียใหกับสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ 
ไดแก คาธรรมเนียมเบื้องตน จํานวน 653 สวิสฟรังค, คาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอ                      
จดทะเบียน สําหรับการระบุประเทศเยอรมัน จํานวน 73 สวสิฟรังค เพราะประเทศเยอรมันไมได
แสดงเจตนาที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ในสวนประเทศสิงคโปร และจีน ไดแสดง
เจตนาที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศเอง จึงเสียคาธรรมเนียมในอัตราที่ประเทศ
สิงคโปรและจีนกําหนดไว ในสวนของประเทศไทย หากประเทศไทยแสดงเจตนาที่จะเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม           เฉพาะประเทศ จะเรียกเก็บไดในอัตราไมเกินกับที่เรียกเก็บในประเทศ คือ 
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รายการสินคาหรือ                บริการละ 500 บาท ขณะยื่นคําขอจดทะเบียน และรายการสินคา
หรือบริการละ 300 บาท ในขณะ                      รับจดทะเบียน จะเห็นวา ผูยื่นคําขอจดทะเบียน 
ตองชําระคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศใหกับ  ประเทศไทย ในอัตราข้ันสูง ไมเกินรายการละ 500 
บาท 3 รายการ ก็เทากบั 1,500 บาท และอีก          900 บาท ในขณะรับจดทะเบียน เมื่อรวมกัน
แลว คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ที่ผูยื่นคําขอ             จดทะเบียนตองจายใหกับกรมทรัพยสิน
ทางปญญา คือ 2,400 บาท แตถาประเทศไทย เลือกที่จะรับคาธรรมเนียมสําหรับการระบุประเทศ
ไทยเพื่อขอจดทะเบียน ก็จะไดรับคาธรรมเนียม 73 สวิสฟรังค หรือ คิดเปนสกุลเงินไทย ก็ประมาณ 
2,200 บาท (คิดในอัตรา 1 สวิสฟรังค เทากับ 30 บาท) ในสวนของคาธรรมเนียมสําหรับจําพวก
สินคาหรือบริการที่เกิน 3 จําพวกนั้น ผูยื่นคําขอจดทะเบียน           ไมตองจาย เพราะระบุรายการ
สินคาเพียง 3 รายการ จากตัวอยางขางตน หากประเทศไทยเลือกที่จะเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียม
เฉพาะประเทศ จะไดรับคาธรรมเนียมที่สูงกวาเล็กนอย ทั้งนี้                 จากสถิติของสํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศ พบวาโดยเฉลี่ยแลว คําขอจดทะเบียน 1 คําขอ            จะระบุรายการ
สินคาหรือบริการ 3 จําพวก ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุ จากการที่ผูยื่นคําขอจดทะเบียนไมตองการ
เสียคาธรรมเนียม สําหรับจําพวกสินคาหรือบริการที่เกิน 3 จําพวก  

ผูเขียนเห็นวา ประเทศไทยควรเลือกที่จะแสดงเจตนาเรียกเก็บคาธรรมเนียม             
เฉพาะประเทศ เพราะสามารถกําหนดอัตราที่เหมาะสมไดตามแตสถานการณ หากเห็นวา มีอัตรา                 
ท่ีต่ําเกินไป ก็อาจแกไขอัตราคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศ             
ใหสูงข้ึน ดังเชน ประเทศสหรัฐ สิงคโปร หรือประชาคมยุโรป  จากเดิมที่กําหนดไวในอัตราที่สูงแต
ภายหลังไดมีไดมีการปรับเปลี่ยนอัตราคาธรรมเนียมใหต่ําลง ทั้งนี้ กอนที่ประเทศไทยจะเขาเปน              
ภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด  อาจเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนภายในประเทศ เพื่อเพิ่ม
เพดานในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศใหสูงขึ้น อยางไรก็ตาม การแกไขอัตรา
คาธรรมเนียมดังกลาว  ตองคํานึงถึงผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศดวย             
อัตราที่แกไขใหมตองไมสูงจนเกินไป  อนึ่ง  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับ         
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะแจงให
ประเทศภาคีสมาชิก ทราบลวงหนา 3 เดือน กอนที่อัตราคาธรรมเนียมใหมจะมีผลบังคับใช  

นอกเหนือจากคาธรรมเนียม 4 ประเภท ที่กลาวมาขางตน พิธีสารมาดริดกําหนด
วาประเทศภาคีสมาชิกอาจกําหนดคาธรรมเนียมในการบริหารจัดการของประเทศตนเองได                 
(Handling Fee) ดังนั้น กรมทรัพยสินทางปญญาอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ เพื่อเปน
คาธรรมเนียมในการตรวจสอบคําขอจดทะเบียน รับรองคําขอจดทะเบียน และสงตอคําขอจด
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ทะเบียน ในสวนการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม อาจจะเทียบเคียงกับของประเทศอื่น เชน ประเทศ
ออสเตรเลียเรียกเก็บในอัตรา 100 ดอลลารออสเตรเลีย หรือ ประมาณ 3,000 บาท (คิดในอัตรา 1 
ดอลลารออสเตรเลีย เทากับ 24 บาท), ประเทศสิงคโปรเรียกเก็บในอัตรา 250 เหรียญสิงคโปร หรือ
ประมาณ 6,000 บาท (คิดในอัตรา 1 เหรียญสิงคโปรเทากับ 24 บาท) ประเทศไทยควรคิดในอัตรา
ที่ไมสูงไปกวาอัตราของประเทศสิงคโปร  เพราะอัตราดังกลาวเปนอัตราที่คอนขางสูงเกินไป อนึ่ง 
หากผูยื่นคําขอจดทะเบียน ไมชําระคาธรรมเนียมในการบริหารจัดการ  กรมทรัพยสินทางปญญา
จะไมรับรองคําขอจดทะเบียน 

ผูเขียนเห็นวา  กรมทรัพยสินทางปญญาควรเปดโอกาสใหผูยื่นคําขอจดทะเบียน           
เลือกที่จะชําระคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  ไมวาจะ
เปนคาธรรมเนียมเบื้องตน คาธรรมเนียมสําหรับจําพวกสินคาหรือบริการที่เกิน 3 จําพวก และ
คาธรรมเนียมสําหรับประเทศที่ ระบุ เพื่อขอจดทะเบียน  ตอกรมทรัพย สินทางปญญาได                       
โดยกําหนดใหชําระในสกุลเงินบาท จากนั้นกรมทรัพยสินทางปญญา จะแปลงเปนสกุลเงิน               
สวิสฟรังค แลวโอนไปยังองคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก แมวากรมทรัพยสินทางปญญาจะมี
ภาระเพิ่มข้ึน แตก็เปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูยื่นคําขอจดทะเบียน อันเปนหนทางหนึ่งที่จะ
ดึงดูดใหเจาของเครื่องหมายการคา มายื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศใน             
ประเทศไทย นอกจากนี้ กรมทรัพยสินทางปญญา ควรกําหนดใหมีวิธีการรับชําระคาธรรมเนียม               
ที่หลากหลาย เชน การชําระคาธรรมเนียมโดยบัตรเครดิต หรือ เช็ค หรือ เงินสด หรือ อาจใหมี                
การชําระทางอินเตอรเน็ตแบงคกิ้ง หรือ อาจกําหนดใหมีการเปดบัญชีกับกรมทรัพยสินทางปญญา 
เพื่อวัตถุประสงคในการชําระคาธรรมเนียมโดยเฉพาะ เปนตน ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ   
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเชนกัน  

 
8) ในสวนสถานที่ในการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น            

มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา กําหนดใหยื่นคําขอจดทะเบียนไดที่                    
กรมทรัพยสินทางปญญา สํานักงานพาณิชยจังหวัด หรือสถานที่อ่ืน ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
น้ัน ในขณะที่ พิธีสารมาดริดกําหนดให ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ                 
ตอสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ โดยผานสํานักงานทะเบียนตนกําเนิด  ดังนั้น กรมทรัพยสิน
ทางปญญา  ซ่ึงอยู ในฐานะสํานักทะเบียนตนกําเนิด  ตองเปนผู รับยื่นคําขอจดทะเบียน                 
ระหวางประเทศ ทั้งนี้ อาจกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมดังกลาวในกฎกระทรวง  
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   9)  มาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา กําหนดวา วันที่
ถือวาเปนวันจดทะเบียนเครื่องหมายการคา คือ วันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น 
ในขณะที่ พิธีสารมาดริดกําหนดวา วันที่ถือวาเปนวันจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศ คือ วันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศตอสํานักงานทะเบียนตน
กําเนิด  หากคําขอจดทะเบียนดังกลาว สงถึงสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ ภายใน 2 เดือน 
นับแตสํานักงานทะเบียนตนกําเนิดรับยื่นคําขอจดทะเบียน แตถาเกิน 2 เดือน จะถือเอาวันที่
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศไดรับคําขอ เปนวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการคา  
  ผูเขียนเห็นวา ตองมีการแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 42 ใหครอบคลุม ถึงการยื่นคําขอ                    
จดทะเบียนและการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ  เพื่อใหสอดคลองกับ                
พิธีสารมาดริด อนึ่ง หากกรมทรัพยสินทางปญญารับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใน    
ประเทศไปแลว  มีบุคคลอื่นมายื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ และขอถือ
สิทธินับวันยื่นคําขอจดทะเบียนยอนหลัง โดยวันที่ขอถือสิทธิ เปนวันกอน วันรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาทะเบียนแรก กรณีนี้ ผูเขียนเห็นวา ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ ที่ขอถือสิทธินับวันยื่นคําขอจดทะเบียนยอนหลัง นั้น ยอมมีสิทธิดีกวาผูยื่นคําขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศซึ่งเปนไปตามหลัก Priority Rights นั่นเอง 

 
10) ในสวนของการประกาศโฆษณา มาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติ

เคร่ืองหมายการคา กําหนดวา เ ม่ือนายทะเบียนพิจารณาแลว เห็นวาควรรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคารายใด ใหนายทะเบียนมีคําสั่งประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคารายนั้น  ในสวนของการประกาศโฆษณา คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศตามพิธีสารมาดริด นั้นสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ จะเปนผูแจงการจดทะเบียน
และประกาศโฆษณาเครื่องหมาย ที่ไดรับการจดทะเบียนระหวางประเทศ ในหนังสือประกาศ
โฆษณา คําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ ทั้งนี้ สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะสงประกาศ
โฆษณาดังกลาวมายังประเทศภาคีสมาชิกที่ถูกขอจดทะเบียน เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของคัดคานการ                 
จดทะเบียนในประเทศนั้นๆ ผูเขียนเห็นวา ในการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนระหวาง
ประเทศในประเทศไทย  กรมทรัพยสินทางปญญา ควรประกาศโฆษณาแยกสวนจากคําขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศ  
  อนึ่ง กระบวนการคัดคานการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ            
จะเปนไปตามกฎหมายภายในของแตละประเทศ โดยมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติ             
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เครื่องหมายการคา กําหนดวา การคัดคานการจดทะเบียนสามารถกระทําได ภายใน 90 วัน                  
นับแตวันประกาศโฆษณา ทั้งนี้ พิธีสารมาดริด กําหนดวา กรณีที่มีการคัดคาน หรืออุทธรณคําสั่ง
ของนายทะเบียนหรือ การดําเนินคดีในศาล จะตองแจงใหองคการทรัพยสินทางปญญาทราบ กอน
ส้ินระยะเวลา 18 เดือน (มาตรา 5 (2))  ดังนั้น หากมีการคัดคานการจดทะเบียน กรมทรัพยสินทาง
ปญญาจะตองแจงไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ กอนสิ้นระยะเวลาดังกลาว ในสวนนี้ 
แมวาไมมีความจําเปนตองแกไขพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา แตควรที่จะมีการกําหนดเปน
ขอบังคับใหชัดเจน เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองตามพิธีสารมาดริด  

  
11)  ในสวนของอายุการคุมครองเคร่ืองหมายการคานั้น พิธีสารมาดริด 

กําหนดใหมีอายุความคุมครอง 10 ป (มาตรา 7 (1)) ในขณะที่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 
กําหนดใหมีอายุความคุมครอง 10 ป เชนกัน (มาตรา 53) ดังนั้น จึงไมมีความจําเปนตองแกไข
เพิ่มเติม แตอยางใด 

การตออายุความคุมครองเคร่ืองหมายการคา  พิธีสารมาดริด กําหนดให
ดําเนินการภายใน 6 เดือน กอนวันสิ้นอายุความคุมครอง หากพนกําหนดดังกลาว เจาของทะเบียน
ยังสามารถตออายุความคุมครองได ทั้งนี้ ตองดําเนินการภายใน กําหนด 6 เดือน หลังวันสิ้นอายุ
ความคุมครอง โดยตองเสียคาธรรมเนียมเพิ่มเติมรอยละ 50 ของคาธรรมเนียมเบ้ืองตน (มาตรา 7 
(3)(4)) , ระเบียบขอบังคับทั่วไป ขอ 30 (1)(iii) )  ในขณะที่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 
กําหนดให การตออายุความคุมครอง สามารถกระทําได ภายใน 90 วัน กอนวันสิ้นอายุความ
คุมครอง ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา เพื่ออนุวัตร
การใหเปนไปตามพิธีสารมาดริด โดยบทบัญญัติเดิมอาจจะคงไวเชนเดิม และเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ตามพิธีสารมาดริดเขาไป เพื่อใชเฉพาะกับการตออายุทะเบียนเครื่องหมายระหวางประเทศ 
นอกจากนี้ จะตองมีการแกไขบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา โดย
เพิ่มเติมในสวน คาธรรมเนียมเพิ่มเติมรอยละ 50 ของคาธรรมเนียมเบ้ืองตน ที่เจาของทะเบียนตอง
ชําระ หากดําเนินการขอตออายทุะเบียนเมื่อพนกําหนดวันสิ้นอายุไปแลว   

พิธีสารมาดริด กําหนดวา ภาคีสมาชิกสามารถกําหนดผลทางกฎหมายของการ
แทนที่ทะเบียนไดเอง (มาตรา 4 bis) ผูเขียนเห็นวา ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา โดยกําหนดใหทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ แทนที่ทะเบียน
เครื่องหมายการคาภายในประเทศไทยโดยอัตโนมัติ (Replacement) เหมือนกับกฎหมาย
เคร่ืองหมายการคาของประเทศสหรัฐฯ แตมีขอยกเวนวา ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
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ประเทศ จะแทนที่ทะเบียนเคร่ืองหมายการคาพื้นฐานไมได นอกจากนี้ ควรกําหนดบทบัญญัติใน
การรับรองสิทธิของเจาของทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ วาจะไดรับการคุมครอง
สิทธิ เชนเดียวกับเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนภายในประเทศไทย ทั้งนี้ การบังคับใช
สิทธิในเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ที่ไดรับการจดทะเบียนโดยกรมทรัพยสินทางปญญา 
จะตองเปนไปตามกฎหมายเครื่องหมายการคาของไทย 
   

12)  การโอนสิทธิในเครื่องหมายการคานั้น พิธีสารมาดริด กําหนดวา             
ผูรับโอนจะตองมีสิทธิในการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใต                   
พิธีสารมาดริด ทั้งนี้ จะเปนการโอนสําหรับประเทศที่จดทะเบียนไวทั้งหมดหรือบางประเทศก็ได 
และจะเปนการโอนสําหรับสินคาหรือบริการที่จดทะเบียนไวทั้งหมดหรือบางรายการก็ได                  
ในขณะที่ มาตรา 50  แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา กําหนดวา จะตองเปนการโอนคําขอ
จดทะเบียนไปทั้งหมด  และในกรณีที่เปนการโอนเครื่องหมายชุด จะตองโอนเครื่องหมายการคาทุก
เครื่องหมายที่จดทะเบียนไวเปนชุด ประเด็นนี้ ผูเขียนเห็นวา เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ              
มีลักษณะที่แตกตางไปจากเครื่องหมายการคาภายในประเทศ ตรงที่ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา
ระหวางประเทศมีทะเบียนเดียวแตบังคับใชในหลายประเทศ  ในขณะที่ทะเบียนเครื่องหมายการคา
ภายในประเทศ มีทะเบียนเดียวและบังคับเฉพาะภายในประเทศไทยประเทศเดียว ดังนั้น                       
การกําหนดใหโอนไปทั้งหมดจึงสามารถกระทําได  ในสวนนี้จึงมีความจําเปนที่จะตองแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา ใหมีความสอดคลองกับพิธีสารมาดริด โดยอาจจะกําหนดเปน
พฤติการณพิเศษหรือเปนขอยกเวน เพื่อบังคับใชกับการโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการคาระหวาง
ประเทศเปนการเฉพาะ ทั้งนี้ การที่เจาของเครื่องหมายการคาสามารถ โอนสิทธิในทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศบางสวนได อาจสงผลใหมีผูถือสิทธิหรือเจาของทะเบียน
ระหวางประเทศหลายคน  เมื่อใกลถึงกําหนดสิ้นอายุทะเบียนเครื่องหมายการคา  สํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศ จะแจงไปยังเจาของทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศทุกคน 
ใหตออายุทะเบียน 

 
13) พิธีสารมาดริดกําหนดให การทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิใน

เคร่ืองหมายการคา ผูถือสิทธิหรือคูสัญญาจะตองแจงใหองคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก               
บันทึกการอนุญาตใหใชสิทธินั้น (มาตรา 9) ในขณะที่ มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย
การคา กําหนดวา การทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในเคร่ืองหมายการคา ตองจดทะเบียน                           
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ตอนายทะเบียน ในสวนนี้ ผูเขียนเห็นวา ควรแกไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาใหมีความ
สอดคลองกับพิธีสารมาดริด โดยแกไขจากเดิมที่ กําหนดใหสัญญาอนุญาตใหใช สิทธิใน
เครื่องหมายการคาตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน เปนเพียงการแจงใหกรมทรัพยสินทางปญญา
บันทึกการอนุญาตใหใชสิทธินั้น  

 
14) พิธีสารมาดริดมีบทบัญญัติ ในเร่ืองความคงอยูของทะเบียน

เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ วาภายในเวลา 5 ป นับแตวันที่ไดรับการจดทะเบียน หากคําขอ                    
จดทะเบียนหรือทะเบียนเคร่ืองหมายการคาพื้นฐานถูกเพิกถอนหรือถูกจํากัด จะสงผลใหทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ถูกเพิกถอนหรือถูกจํากัดไปดวย ซ่ึงเปนไปตามหลัก                   
Central Attack ทั้งนี้ เจาของทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศที่ถูกเพิกถอน มีสิทธิที่จะ
ขอเปลี่ยนสภาพทะเบียนที่ถูกเพิกถอน  เปนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใน                  
ประเทศได (Transformation) โดยยื่นคําขอตอสํานักทะเบียนของประเทศภาคีสมาชิกที่ตนประสงค
จะจดทะเบียน ภายใน 3 เดือน นับแตวันที่ทะเบียนระหวางประเทศถูกเพิกถอน และใหถือวาวันยื่น         
คําขอจดทะเบียนนั้น เปนวันเดียวกันกับวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนพื้นฐาน ตามหลัก Priority Right 
(มาตรา 9 quinquies)  ในสวนของการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการคา ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคานั้น ไมมีหลัก Central Attack มีเพียงการเพิกถอนในชั้นนายทะเบียน (มาตรา   
57-59), การเพิกถอน ในชั้นคณะกรรมการเครื่องหมายการคา (มาตรา 61-63), การเพิกถอนใน         
ช้ันศาล (มาตรา 66 และ 67) และการเพิกถอนโดยความสมัครใจของเจาของทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา อนึ่ง การเพิกถอนโดยความสมัครใจของเจาของทะเบียนนั้น ไมสามารถขอเปลี่ยนสภาพคํา
ขอจดทะเบียนได ในสวนนี้ ผู เขียนเห็นวา จําเปนตองมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคาใหสอดคลองกับพิธีสารมาดริด โดยกําหนดหลักเกณฑในการยื่นคําขอเปลี่ยน
สภาพและกําหนดใหเจาของทะเบียนเครื่องหมายการคา ตองทําการยื่นคําขอเปลี่ยนสภาพภายใน 
3 เดือน นับแตทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศถูกเพิกถอน นอกจากนี้ กรมทรัพยสิน
ทางปญญา อาจกําหนดคาธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนสภาพคําขอดังกลาว โดยการแกไข                
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา ทั้งนี้ ภายหลังจากทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ถูกเพิกถอนแลว สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ จะไมเขา
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มาเกี่ยวของในกระบวนการเปลี่ยนสภาพคําขอดังกลาว  โดยในป  2000 มีทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคาเพียง 140 ทะเบียน ที่ถูกเพิกถอนทะเบียนระหวางประเทศ เนื่องจากเหตุ Central Attack 5  

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน ภายหลังจาก
ระยะเวลา 5 ป จะไมมีผลกระทบ ตอทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ กรณีที่บุคคลใด                 
จะโตแยงสิทธิเกี่ยวกับทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ภายหลังจากระยะเวลา                           
5 ป สามารถกระทําไดโดยโตแยงตามกฎหมายภายในของแตละประเทศ 

 
15) พิธีสารมาดริด กําหนดวา   ผูยื่นคําขอจดทะเบียนหรือเจาของ

ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศเพิ่มเติมได โดยสามารถกระทําไดทั้งกอนและหลังรับจดทะเบียน (มาตรา 39 ter)  
ขอกําหนดนี้ เปนขอดีขอหนึ่งของระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด ซึ่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา ไมมีบทบัญญัติในสวนนี้  ผูเขียนเห็นวา ควรมีการกําหนดเงื่อนไขวาเจาของ
ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  อาจยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพิ่มเติม 
ตอกรมทรัพยสินทางปญญาได 2 กรณี คือ 

-  คําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาพื้นฐานนั้น  ยื่นตอกรมทรัพย สิน                      
ทางปญญา หรือ ทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานไดรับการจดทะเบียนโดยกรมทรัพยสิน                
ทางปญญา   

- เจาของทะเบียนเครื่องหมายการคามี สัญชาติไทย  หรือ  มีภูมิ ลําเนาใน              
ประเทศไทย  หรือมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางแทจริงและจริงจัง                        
ในประเทศไทย 

อน่ึง  กระบวนการในการยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ
เพิ่ม เติมนั้น  เหมือนกับการยื่นคําขอจดทะเบียนเค ร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ                              
ในครั้งแรก และการพิจารณาวาจะรับจดทะเบียนหรือไม ก็พิจารณาตามกฎหมายภายในของ                
แตละประเทศ และเสียคาธรรมเนียมเบ้ืองตนและคาธรรมเนียมในการระบุประเทศเพื่อขอ                    
จดทะเบียนในอัตราที่กําหนดไว  

นอกจากการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา ที่กลาวมาขางตน             
กรมทรัพยสินทางปญญา  ควรออกขอบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา               

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

Protocol  ,http://www.wipo.int 







 

 

121

บุคคลดังกลาว จะไมเคยยื่นคําขอรับความคุมครองเครื่องหมายการคานอกประเทศไทยเลยก็ตาม 
เพราะการยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริดนั้น จะทําใหเจาของ
เครื่องหมายการคาชาวตางชาติ ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศไทยไดสะดวกมากขึ้น  
แนนอนวายอมสงผลตอการคาในประเทศดวย นอกจากนี้ ผูประกอบการสงออกสินคาไทยจะตอง
เตรยีมพรอม  กับระบบการจดทะเบียนระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด ซึ่งเปนสิ่งใหมสําหรับ
ผูประกอบการไทย และการยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศดังกลาว อาจจะไมใชวิธีที่ ดีที่สุด 
สําหรับบางกรณีก็ได ดังนั้น ผูประกอบการสงออกสินคาไทยจะตองทําความเขาใจในระบบการจด
ทะเบยีน ดังกลาวดวย  

 
4.3.5 อุปสรรคทางดานผูประกอบวิชาชีพทางดานกฎหมายชาวไทย 
 เนื่องจาก ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใต                 

พิธีสารมาดริด เปนระบบที่สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเพียงคําขอเดียว ผานสํานักงานทะเบียน
ตนกําเนิดในประเทศเดียว แตไดรับความคุมครองเครื่องหมายการคาในหลายประเทศ ในชั้นตน              
อาจทําใหเจาของเครื่องหมายการคาชาวตางชาติ  ไมมีความจําเปนตองใหตัวแทนจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาชาวไทย  เปนผูดําเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาให แตหาก                       
กรมทรัพยสินทางปญญาปฏิเสธการจดทะเบียน หรือมีการคัดคานการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ  เจาของเครื่องหมายการคาชาวตางชาติ ก็จําเปนที่จะตองใชบริการ                      
ผูประกอบวิชาชีพทางดานกฎหมายชาวไทยอยูดี  ผูเขียนเห็นวา ผูประกอบวิชาชีพทางดาน
กฎหมายชาวไทย จะตองเตรียมรับมือกับระบบการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ
ภายใตพิธีสารมาดริด  โดยตองศึกษาข้ันตอนในการจดทะเบียนโดยละเอียด ตองมีความเขาใจใน
ระบบการจดทะเบียนในรูปแบบตางๆ เพื่อเปรียบเทียบถึงผลดีผลเสียของแตละระบบ นอกจากนี้ 
ควรเตรียมความพรอม ในเรื่องภาษาอังกฤษ ที่ตองใชในการดําเนินการจดทะเบียนดังกลาว                    

 
 
4.4 มาตรการดานอื่นๆ ในการเตรียมความพรอมกอนการเขาเปนภาคีสมาชิก  

   
4.4.1   ในแงของรัฐ  
 
1)  ตองมีการเตรียมความพรอมในสวนของงบประมาณ 
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ตองมีการประมาณการคาใชจาย ในการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด               
วาจะกระทบถึงงบประมาณรายจายของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนรัฐบาล กระทรวง
พาณิชย  ไปจนถึงกรมทรัพยสินทางปญญา มากนอยเพียงใด นอกจากนี้ อาจตองมีการประเมิน
งบประมาณที่ใชในการแกไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาฉบับปจจุบัน และการออก
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่ออนุวัตรการใหเปนไปตามพิธีสารมาดริด อีกทั้ง ตองจัดเตรียม
งบประมาณในการ ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร เพื่อประโยชนในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ กับกรมทรัพยสินทางปญญา ซึ่งอาจใช
งบประมาณหลายลานบาท ทั้งนี้ การเขาเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด จะทําใหจํานวนคําขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ยื่น ตอกรมทรัพยสินทางปญญา มีจํานวนมากขึ้น คาใชจายสวน
หนึ่งในกระบวนการพิจารณาคําขอจดทะเบียน อาจหักจากคาธรรมเนียมที่ผูยื่นคําขอจดทะเบียน
จะตองจาย  โดยอัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บน้ีจะตองกําหนดใหเหมาะสม และตองมีการ
พิจารณาปรับปรุงคาธรรมเนียมทุกป  

 
2) การเตรียมความพรอมในสวนของระบบคอมพิวเตอร ก็มีความสําคัญ                    

ไมยิ่งหยอนไปกวากันดานอื่นๆ เพราะระบบคอมพิวเตอรที่ดี ยอมนําไปสูการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  จะเปนการลดระยะเวลา และอํานวยความสะดวก ตอผูประกอบธุรกิจในประเทศ
ไทย  กรมทรัพยสินทางปญญา ตองพัฒนาระบบ การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาผาน
ระบบอิเลคทรอนิกส เพื่อรองรับการยื่นคําของจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ                      
และรองรับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เพิ่มข้ึนในอนาคต อีกทั้ง ตองพัฒนาฐานขอมูลใน
การตรวจคนเครื่องหมายทางการคา และใหบริการธุรกรรมที่ เกี่ยวของกับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา เชน การยื่นคําขอในการตออายุทะเบียนความคุมครอง, การยื่นคํารองในการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผูยื่นคําขอจดทะเบียน หรือ เจาของเครื่องหมายการคา หรือ 
บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของ เปนตน อนึ่ง กรณีที่ยื่นคําขอจดทะเบียนผานระบบอิเลคทรอนิกส ควรเก็บ
คาธรรมเนียมในอัตราที่ต่ํากวาการยื่นคําขอทางเอกสาร เพื่อสงเสริมใหมีการยื่นคําขอจดทะเบียน
ทางอิเลคทรอนิกส นอกจากนี้ ควรปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ซ่ึงผูยื่นคําขอจดทะเบียน
สามารถตรวจสอบไดวาเครื่องหมายการคาใด ที่อยูระหวางการยื่นคําขอจดทะเบียน หรือไดรับการ
จดทะเบียนไปแลว ดังนั้น หากไมมีระบบการปรับปรุงขอมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพอ                
อาจสงผลกระทบตอผูยื่นคําขอจดทะเบียนและผูประกอบวิชาชีพกฎหมายที่ตองอาศัยขอมูลตางๆ 
ที่เกี่ยวของ 



 

 

123

  กรมทรัพยสินทางปญญา ควรจัดใหมีขอแนะนําเกี่ยวกับการยื่นคําขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริดออนไลน และขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาของประเทศตางๆ  ก็เปนสิ่งสําคัญ เพราะ การยื่นคําขอจดทะเบียนภายใต                
พิธีสารมาดริด ตองอาศัยขอมูลของประเทศที่เปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด นอกจากนี้ ควรจัด              
ใหมีโปรแกรมคํานวณ คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง                   
ประเทศดวย  
 

3) ในสวนของระยะเวลาของขั้นตอนพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการคา  
ประเทศญี่ปุนไดใชความพยายามในการลดระยะเวลาในขั้นตอนตางๆ จากเดิมท่ีใชเวลาประมาณ  
20 เดือน สามารถลดระยะเวลาในการพิจารณาเหลือเพียงประมาณ 10 เดือน  ประเทศสหรัฐฯ ก็ได
พยายามลดระยะเวลาในขั้นตอนตางๆ ใหนอยลง เชน ถาเอกสารถูกตองสํานักเครื่องหมายการคา
และสิทธิบัตรฯ จะออกหมายเลขคําขอจดทะเบียน ภายในระยะเวลาประมาณ 2 เดือนนับแตวันที่
ยื่นคําขอจดทะเบียน, ข้ันตอนในการตรวจสอบคําขอจดทะเบียนจะใชเวลาประมาณ 4-5 เดือน            
นับจากวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียน,  กรณีเปนเคร่ืองหมายการคาที่มีการใชในเชิงพาณิชย                   
สํานักเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรฯ จะออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนใหแกผูยื่นคําขอ              
จดทะเบียน ภายใน 12 สัปดาห หลังจากประกาศโฆษณา  เปนตน ในสวนของประเทศไทยนั้น            
กรมทรัพยสินทางปญญาสามารถดําเนินการเร่ิมตั้งแตการรับยื่นคําขอจดทะเบียน ไปจนถึง                
การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (First Action Period) ไดภายในระยะเวลาประมาณ 3 ถึง          
6 เดือนอยูแลว จึงถือไดวาดําเนินการไดคอนขางรวดเร็วทันเวลา 
 

4) กรมทรัพยสินทางปญญา ควรจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู และ
ประสบการณ กับประเทศหรือองคกรอื่นๆ ที่เปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด โดยอาจจะตกลงกัน         
ในเรื่องของความเปนไปได ที่จะมีการเปดเผยและเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา
ระหวางกัน  

 
 
4.4.2 ในแงบุคลากรของรัฐ 
 
1)  โดยหลักแลว ศาลในทุก ๆ ประเทศ ที่เปนภาคีสมาชิกของความตกลงระหวาง

ประเทศวาดวยการคุมครองทรัพยสินทางปญญา มีหนาที่และ มีอํานาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดี
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เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาที่ เกิดขึ้นในประเทศที่ศาลนั้นตั้งอยู รวมทั้งศาลของไทยดวย     
ภายหลังจากประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดแลว  ศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศตองมีความพรอม  มีความรูความเขาใจในระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาตามพิธีสารมาดริดเปนอยางดี  พรอมที่วินิจฉัยอรรถคดีที่มีความเกี่ยวของกับ
การจดทะเบียน             เคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ  แมวา กฎหมายที่ใชในการพิจารณา
คําขอจดทะเบียนจะเปนกฎหมายภายในประเทศ คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาก็ตาม แต 
กระบวนการในการ                 จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ก็มีขั้นตอนที่
แตกตางไปจากการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาภายในประเทศ 

  
2) กรมทรัพยสินทางปญญา ซึ่งทําหนาที่ในการดูแลดานกฎหมายทรัพยสิน                    

ทางปญญาของประเทศไทย  จะตองเตรียมความพรอมกับภารกิจท่ีเพิ่มขึ้นจากการเขาเปน               
ภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด เริ่มตั้งแต เม่ือมีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศ กรมทรัพยสินทางปญญา จะตรวจสอบคําขอจดทะเบียน กอนที่จะสงตอคําขอไปยัง
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ  ทั้งนี้  ควรจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อปฏิบัติหนาที่ ในสวนที่
เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามพิธีสารมาดริด โดยอาจจะเปนหนวยปฏิบัติการ
หนวยหนึ่ง ในสํานักเครื่องหมายการคา 

เตรียมความพรอม ใหแกบุคลากรของกรมทรัพยสินทางปญญา เพราะตองมี           
ความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนอยางมาก เพราะเมื่อประเทศไทยเขาเปนภาคี                        
พิธีสารมาดริด  ภาษาอังกฤษจะถูกใชในแทบทุกข้ันตอน ไมวาจะเปนในการประสานงานกับ
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ  การพิจารณาคําขอจดทะเบียน และการติดตอกับผูยื่นคําขอ 
จดทะเบียน นอกจากนี้  ตองเขาใจระบบและขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศตามพิธีสารมาดริดเปนอยางดี  เพื่อจัดการกับภารกิจท่ีกําหนดไวตามพิธีสารมาดริดและ
ตามระเบียบขอบังคับทั่วไป เชน การออกหนังสือรับรอง การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ (Certification of International Application) ใหแกผูยื่นคําขอจดทะเบียน, 
การออกหนังสือสําคัญแสดงการขยายความคุมครองเครื่องหมายการคา (Certificates of 
Extensions of Protection) ใหแกเจาของเครื่องหมายการคา เมื่อ กรมทรัพยสินทางปญญารับ           
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  เปนตน กรมทรัพยสินทางปญญา ควรจัดทําคูมือ
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตาม               
พิธีสารมาดริด โดยจัดทําทั้งในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบขอมูลทางอิเลคทรอนิกส อนึ่ง บุคลากร
ของกรมทรัพยสินทางปญญา  อาจตองเรียนรูหลักเกณฑใหมที่อาจเกิด จากการใหความคุมครอง
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เครื่องหมายการคากลิ่นหรือเสียง เพราะประเทศสหรัฐฯ และประชาคมยุโรปตางก็ใหความคุมครอง
ในเคร่ืองหมายดังกลาว การเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด อาจทําใหประเทศไทยตองใหความ
คุมครองเครื่องหมายการคากลิ่นหรือเสียงดวย  
  กรณีที่ มีการคัดคานการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศใน               
ประเทศไทย และผลของการคัดคาน ปรากฏวา คัดคานการจดทะเบียนสินคาหรือบริการได               
เพียงบางรายการ กรมทรัพยสินทางปญญายังคงใหความคุมครองในบางรายการที่เหลืออยู           
กรณีนี้ กรมทรัพยสินทางปญญาตอง แจงไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศใหทราบถึง                           
การคุมครองของประเทศไทย  ดั งนั้น  จะเห็นว าความคุ มครองในแตละประเทศที่ รับ                              
จดทะเบียนอาจจะไมเหมือนกัน แตขอบเขตของความคุมครองตองอยูภายใตทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคาพื้นฐาน 

 
4.4.3 ในแงผูประกอบการสงออกสินคา    

   
  เมื่อประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ผูประกอบการสงออกสินคา
หรือเจาของเครื่องหมายการคาไทย  สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                     
ระหวางประเทศตามพิธีสารมาดริดได  ทั้งนี้ กอนการยื่นคําขอจดทะเบียน มีขอควรพิจารณาและ            
ควรทราบ มีดังนี้   

1)  ควรพิจารณาถึงแผนทางการตลาดของผูประกอบการสงออกสินคาหรือ        
เจาของเครื่องหมายการคาเปนอยางไร มีการขยายตลาดไปในตางประเทศมากนอยแคไหน                
โดยการยื่นคําขอจดทะเบียน ควรพยายามใหครอบคลุมทุกประเทศที่มีแผนการตลาดจะขาย           
สินคาหรือบริการ กรณีที่ตองการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ในประเทศที่ไมไดเปนภาคีสมาชิก        
พิธีสารมาดริด หากมีความจําเปนก็อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแบบรายประเทศ 

 
2)  จํานวนประเทศที่ผูประกอบการสงออกสินคา ตองการขอรับความคุมครอง

เครื่องหมายการคา มีกี่ประเทศที่เปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด หากมีเพียง 2-3 ประเทศ การยื่น                
คําขอจดทะเบียนภายใตพิธีสารมาดริด อาจจะไมคุมคา ประเด็นนี้ เกี่ยวของกับความคุมคาในการ
ยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ ทั้งนี้ ตามสถิติของสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ                  
โดยเฉลี่ยแลว มีการระบุประเทศที่ขอจดทะเบียน กวา 12 ประเทศ ตอหนึ่งคําขอจดทะเบียน  
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3)  งบประมาณของผูประกอบการสงออกสินคา ในการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคา งบประมาณในการบริหารจัดการและการตออายุทะเบียนเคร่ืองหมายการคา   

 
4)  ความเรงดวนหรือความจําเปนของการดําเนินการจดทะเบียน วาตองการ

ความรวดเร็วแคไหน ควรเผื่อเวลากรณีที่มีการคัดคานดวย และถาตองใชเวลานาน ควรคํานึงถึง
งบประมาณที่จํากัดดวย ในข้ันตน เจาของกิจการจะตองทําการประเมินวาเครื่องหมายการคา              
ของตน  มีคุณคาทางการตลาดมากนอยเพียงใด หากควรคาที่จะใหได รับความคุมครอง                   
ก็ควรดําเนินการจดทะเบียน  

 
5)  ตองใชตัวแทนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาหรือไม ทั้งนี้ การยื่นคําขอ             

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ตองมีความรูในระบบและขั้นตอนการยื่น                   
อีกทั้ง ตองมีการประสานงานสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ การดําเนินการจดทะเบียนเอง 
อาจจะมีขอผิดพลาดไดงาย ดังนั้น การใหตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ที่มีความชํานาญ
ดําเนินการใหนาจะเหมาะสมกวา 

 
6)  เจาของเครื่องหมายการคา อาจขอถือสิทธินับวันจดทะเบียนยอนหลัง กับคํา

ขอ          จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศได ถายื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ ภายใน 6 เดือน นับแตยื่นคําขอจดทะเบียนพื้นฐาน ทั้งนี้ การขอถือสิทธิ
ดังกลาว อาจขอถือสิทธิเฉพาะในรายการสินคาหรือบริการบางรายการในคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา ระหวางประเทศก็ได   

 
7)  เจาของเครื่องหมายการคาหรือผูประกอบการสงออกสินคา มีสถานประกอบ

กิจการในตางประเทศประเทศใดบาง หากผูยื่นคําขอสามารถเลือกไดวาจะใชประเทศใด                    
เปนประเทศตนกําเนิด ก็ควรที่จะเลือกยื่นคําขอจดทะเบียนพื้นฐานในประเทศที่มีกฎระเบียบ                    
ที่เขมงวดนอยกวา เชน ประเทศสหรัฐฯ จะมีระเบียบขอบังคับที่เขมงวด และมีผูประกอบการเยอะ 
เครื่องหมายการคาจึงมีมาก อาจทําใหการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาทําไดคอนขางยากกวา
ประเทศอื่น เปนตน 
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8)   เจาของเครื่องหมายการคาหรือผูประกอบการสงออกสินคา ประสงคที่โอน
สิทธิในเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศของตนไปยังบุคคลอื่นหรือไม หากประสงคจะโอนสิทธิ
ในอนาคต ควรพิจารณาใหดีวา ผู รับโอนสิทธิจะตองมีคุณสมบัติที่จะยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศตามพิธีสารมาดริดดวย  

  
9)  เจาของเครื่องหมายการคาหรือผูประกอบการสงออกสินคา ควรตระหนักถึง            

กรณี Central Attack ดวย วาทะเบียนเคร่ืองหมายการคาพื้นฐานหรือคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐานของตน  มีโอกาสถูกปฏิเสธมากนอยเพียงใด เพราะมีผลกระทบโดยตรง
ตอทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  ดังนั้น จะอาศัยประเทศใดเปนสํานักงานทะเบียน
ตนกาํเนิดตองคํานึงถึงเรื่องนี้ดวย นอกจากนี้ กอนจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานควรตรวจ
คนเครื่องหมายการคาใหละเอียดสมบูรณ อันเปนการลดความเสี่ยงในการถูกเพิกถอนทะเบียน 
อนึ่ง ถาทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศถูกเพิกถอน เจาของทะเบียนเครื่องหมาย
การคาอาจขอเปลี่ยนสภาพทะเบียนดังกลาว  เปนคํ าขอจดทะเบียนภายในประเทศ 
(Transformation) โดยยื่นคําขอตอกรมทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงคําขอเปลี่ยนสภาพนั้น จะพิจารณา
ตามกฎหมายภายในประเทศ  สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะไมมีสวนเกี่ยวของใน
กระบวนการนี้ 

 
10)  เจาของเครื่องหมายการคาควรพิจารณาวา มีความเปนไปไดมากนอยแคไหน                 

ท่ีจะถูกละเมิดสิทธิเครื่องหมายการคาในประเทศที่ตนสงสินคาไปสินคาไปจําหนาย และการ                         
จดทะเบียนในประเทศนั้น จะทําใหเกิดความไดเปรียบคูแขงทางการคาหรือไม ทั้งนี้ ผูยื่นคําขอ                      
จดทะเบียนตองพยายามตรวจสอบขอมูลที่เปนปจจุบันมากที่สุด ในฐานขอมูลของกรมทรัพยสิน                
ทางปญญาเพราะอาจจะมีชองวางของเวลาที่ขอมูลใหมๆ ยังไมถูกบันทึกลงในฐานขอมูล   

 
11)  การขอตออายุความคุมครองสามารถทําไดโดยยื่น คําขอเพียงคําขอเดียว 

และจายคาธรรมเนียมการขอตออายุความคุมครองเพียงครั้งเดียวตอระยะเวลาการคุมครอง 10 ป                      
ดังนั้น สําหรับบริษัทที่คาดวาจะใชเคร่ืองหมายการคาระยะยาว การประหยัดคาใชจายในสวนนี้             
ก็เปนขอพิจารณาประการหนึ่ง ที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตามพิธีสาร             
มาดริด แตถาบริษัทใดประสงคจะใชเครื่องหมายการคาระยะสั้นๆ ก็อาจจะไมไดรับประโยชน                    
ในสวนนี้เทาใดนัก 
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12)  การระบุรายการสินคาหรือบริการ ในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา

ระหวางประเทศ ไมจําเปนตองระบุใหถอยคําตรงกันกับ ในทะเบียนเคร่ืองหมายการคาพื้นฐานหรือ          
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานทุกคํา แตการระบุนั้นจะตองไมกวางไปกวาหรือ
นอกเหนือไปจากรายการสินคาหรือบริการในทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหรือคําขอ                  
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน 

   
13)  เจาของทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ อาจขอเพิกถอนความ

คุมครองจากประเทศที่ถูกขอรับความคุมครองประเทศหนึ่งประเทศใดก็ได ในเวลาใดก็ได  
 
14) สําหรับเจาของเครื่องหมายการคา  ที่ประสงคจะได รับความคุมครอง

เครื่องหมายการคาในประชาคมยุโรป ระบบการจดทะเบียน CTM อาจจะงายและประหยัดกวา
ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับหลายองคประกอบ รวมทั้ง จํานวน              
ประเทศในประชาคมยุโรป ที่ เจาของเคร่ืองหมายการคาประสงคจะได รับความคุมครอง                   
แตบางประเทศที่สําคัญๆ เชน ประเทศสวิตเซอรแลนด ประเทศนอรเวย ไมไดเปนสมาชิกประชาคม
ยุโรป 

 
15)  6 เดือนกอนครบกําหนดอายุทะเบียน สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ 

จะแจง ตอเจาของทะเบียนหรือตัวแทนใหตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา หากไมตออายุ
ทะเบียนภายในกําหนด อาจยื่นคําขอตออายุไดภายใน 6 เดือน และเสียคาธรรมเนียมในอัตราที่
กําหนด ทั้งนี้ เจาของทะเบียนเครื่องหมายการคาสามารถเลือกที่จะตออายุทะเบียน เฉพาะในบาง
ประเทศที่ตนตองการจะไดรับความคุมครองตอไปก็ได 

 
16)  กรณีที่ ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ ยื่นคําขอ

โดยอางสิทธิ ในการยื่นคําขอจดทะเบียน  วาตนเองมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือ                     
พาณิชยกรรมอยางแทจริงและจริงจังในประเทศไทย กรมทรัพยสินทางปญญา อาจกําหนดให                  
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนตองแจงถึงฐานแหงสิทธินั้น และแจงที่อยูของสถานประกอบการดวย               
อน่ึง กรมทรัพยสินทางปญญาอาจจะเรียกใหแสดงเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิดังกลาว   
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17)  กรณีที่ประเทศที่ถูกระบุเพื่อขอรับความคุมครอง ปฏิเสธการรับจดทะเบียน 
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ จะแจงใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนทราบ หากผูยื่นคําขอ                     
จดทะเบียนประสงคจะดําเนินการอุทธรณ ตองประสานกับสํานักเครื่องหมายการคาของประเทศ           
ท่ีปฏิเสธการรับจดทะเบียนเอง ทั้งนี้ การปฏิเสธคําขอจดทะเบียนของประเทศหนึ่งประเทศใด       
ยอมไมกระทบตอประเทศอื่น เพราะแตละประเทศพิจารณาการรับจดทะเบียนตามกฎหมายภายใน
ของตัวเอง   

 
18)  การเปลี่ยนแปลงเจาของทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 

สามารถกระทําได แมอยูระหวางการพิจารณาการรับจดทะเบียนก็ตาม โดยการยื่นคํารองโดยตรง                             
ตอสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ ทั้งนี้ บุคคลที่จะเปนเจาของทะเบียนคนใหมจะตองมี
คุณสมบัติ  ที่สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริดได                     
กลาวคือ มีสัญชาติหรือ มีภูมิลําเนาหรือ มีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมใน
ประเทศที่เปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด จากนั้น สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะแจงไปยัง
ประเทศภาคีสมาชิกทุกประเทศ ที่ใหความคุมครองเครื่องหมายการคานั้น ประเทศไทยอาจ
กําหนดให                   เจาของทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศยื่นคํารอง ผานกรม
ทรัพยสินทางปญญาได                   หากกรมทรัพยสินทางปญญา เปนสํานักงานทะเบียนตน
กําเนิดแหงเครื่องหมายการคานั้น                        อนึ่ง ประเทศภาคีสมาชิกแตละประเทศที่ให
ความคุมครองเครื่องหมายการคานั้น มีสิทธิที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกลาว หากไมเปนไป
ตามบทบัญญัติภายในของประเทศนั้น 

 
19)  กรมทรัพยสินทางปญญา ควรจัดอบรมใหความรูกับ ผูประกอบธุรกิจหรือ

เจาของเครื่องหมายการคาชาวไทย เพื่อใหเกิดความเขาใจ และความตื่นตัวในการยื่นคําขอ                       
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ ซึ่งเปนการปองกันการละเมิดเคร่ืองหมายการคา
ไทยในตางประเทศ  

 
20) สําหรับบางกรณี  การยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศภายใต                            

พิธีสารมาดริด อาจจะไมใชวิธีที่ดีที่สุด ดังนั้น กอนการตัดสินใจวาจะยื่นคาํขอจดทะเบียนระหวาง
ประเทศ เจาของเครื่องหมายการคา จะตองพิจารณาอยางรอบคอบถึง แบบวิธีปฏิบัติในการ                       
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ระบุรายการสินคาและบริการ, ความแตกตางในระเบียบวิธีปฏิบัติของประเทศตางๆ, คาใชจายของ
การจดทะเบียนแตละแบบ รวมถึงระยะเวลาที่ใชในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
  ภายหลังจากที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด คาดวากิจการขนาด
กลางและขนาดยอมของไทย จะไดรับประโยชนจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศ เพราะพิธีสารมาดริดจะชวยลดคาใชจายในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาใน
ตางประเทศ ในขณะที่  กิจการขนาดใหญที่มีทั้งงบประมาณในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา              
ที่สูงและมีทีมนักกฎหมายที่พรอมจะยื่นคําขอจดทะเบียนแบบรายประเทศอยูแลว ก็มีทางเลือก
เพิ่มขึ้น โดยอาจเลือกที่จะยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริด 
  

4.4.4 ในแงผูประกอบวิชาชีพกฎหมายคนไทย 
 
การที่ ประเทศไทยเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด อาจทําใหการวาจางผูประกอบ

วิชาชีพกฎหมายชาวไทย ของเจาของเครื่องหมายการคาชาวตางชาติ ลดลงไปบาง แตก็เปนเพียง
ชวงแรก ภายหลังเจาของเครื่องหมายการคาก็มีความจําเปน ตองวาจางผูประกอบวิชาชีพ
กฎหมายคนไทยเชนเดิม เพราะขั้นตอนในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศนั้น มี
หลายขั้นตอนที่ตองประสานงานกับสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ และมีขอกําหนดที่ตอง
ปฏิบัติตาม หากเจาของเครื่องหมายการคาจะดําเนินการเองคงยุงยากไมใชนอย และอาจสงผล
กระทบไปในทางเสียหายได  ดังนั้น ตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศไทยตอง
ปรับตัวกับภารกิจใหมๆ  และตองมีความรูความเชี่ยวชาญเพียงพอ ที่จะใหคําปรึกษาแกเจาของ
เครื่องหมายการคาได ขอควรพิจารณาและควรทราบของผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย มี
ดังนี้    

  
1. การอนุวัตรการกฎหมายใหสอดคลองกับพิธีสารมาดริด อาจทําให

พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาและขั้นตอนปฏิบัติเปล่ียนแปลงไป ผูประกอบวิชาชีพ                 
กฎหมายชาวไทย ควรเตรียมพรอมศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหดี   
    

2. ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทยควรสรางเครือขายเชื่อมโยง กับผูประกอบ
วิชาชีพกฎหมายชาวตางชาติ  ซ่ึงจะทําใหสะดวกตอการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา                         
ระหวางประเทศเปนอยางมาก   เพราะการระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับขอรับความคุมครอง                
เคร่ืองหมายการคาในแตละประเทศยอมมีความแตกตางกัน ทั้งในสวนของกฎหมายภายใน            
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และระบบการตรวจคนเครื่องหมายการคา เชน กรณีที่ขอตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา            
ระหวางประเทศ  ประเทศสหรัฐฯ กําหนดให เจาของทะเบียนตองพิสูจนวา ยังคงใชเครื่องหมาย
การคานั้น ในประเทศสหรัฐฯอยู  หากยื่นเพียงคําขอตออายุทะเบียน ตอสํานักงานทะเบียนระหวาง
ประเทศ  แตไมไดย่ืนหนังสือพิสูจนการใชเคร่ืองหมายการคาดังกลาว  ทะเบียนเครื่องหมายการคา                              
ในประเทศสหรัฐฯ จะถูกเพิกถอน เปนตน จะเห็นวา หากผูประกอบวิชาชีพกฎหมายไมศึกษา                 
เรื่อง ความแตกตางของขอกําหนดในแตละประเทศใหดี  อาจเกิดความเสียหายได นอกจากนี้                         
ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย จะตองติดตามความเปนไป และความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการ                        
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ เชน การเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะ
ประเทศ  เปนตน 

 
3. ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย ตองเตรียมความพรอมในเรื่อง การตรวจคนและ

ตรวจสอบเครื่องหมายการคา ซึ่งสามารถกระทําไดหลายทาง ไดแก  
1) ตรวจคนจากฐานขอมูลทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ              

ขององคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก โดยจะมี ROMARIN (Read only Memory of Madrid 
Active Registry Information) เปน CD Rom ซ่ึงบรรจุขอมูลของทะเบียนเครื่องหมายการคา 
ระหวางประเทศ  ที่ไดรับการจดทะเบียน ทั้งภายใตขอตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด นอกจากนี้  
จะมีฐานขอมูล Madrid Express ซ่ึงเปนฐานขอมูลขององคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก                  
ที่ใชในการตรวจคนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศภายใตขอตกลงมาดริด
และพิธีสารมาดริด ที่ยังไมไดรับการจดทะเบียน  เมื่อเครื่องหมายการคานั้นไดรับการจดทะเบียน              
ระหวางประเทศ  ขอมูลจะถูกสงไปยังฐานขอมูล ROMARIN 6 
     2)  ตรวจคนจากฐานขอมูลทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศ                   
ที่เจาของเครื่องหมายการคาประสงคจะใหเครื่องหมายของตนไดรับความคุมครอง  
   3)  ตรวจคนจากฐานขอมูลทะเบียนเครื่องหมายการคาของประชาคม
ยุโรป กรณีที่ตองการขอความคุมครองจากประเทศสมาชิกที่อยูกลุมประชาคมยุโรป 
   4)  ตรวจคนวามีการใชเครื่องหมายการคานั้นอยูกอน ในประเทศที่
เจาของเครื่องหมายการคาประสงคจะใหเครื่องหมายของตนหรือไม ซ่ึงตรวจคนไดหลายทาง เชน                       
ทางอินเตอรเน็ต วารสาร นิตยสาร เปนตน  

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

12-23 2004 ,http://www.inta.org 
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  ท้ังนี้ หากตองการตรวจคนและตรวจสอบเครื่องหมายการคาโดยสมบูรณ                       
อาจจําเปนตองมีการจางบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจคน ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับงบประมาณของ              
เจาของเครื่องหมายการคาดวย 

 
4.  ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย ตองพิจารณาวาเจาของเครื่องหมายการคา มีสิทธิ               

ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด หรือไม กลาวคือ 
เจาของเครื่องหมายการคามีสัญชาติ หรือมีภูมิลําเนา หรือ มีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือ              
พาณิชยกรรม อยางแทจริงและจริงจัง ในประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดหรือไม    

 
5. เจาของเครื่องหมายการคา มีทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย                   

การคาพื้นฐานในประเทศไทยหรือไม  กรณีที่มีทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานในประเทศไทย              
อยูแลว  ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย จะตองพิจารณาในเรื่อง ระยะเวลาของทะเบียนเครื่องหมาย             
การคาดังกลาว เพราะระยะเวลาของทะเบียนเครื่องหมายการคามีความเกี่ยวของโดยตรงกับ                       
หลัก Central Attack  กลาวคือ หากพนกําหนดเวลา 5 ปไปแลว ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา               
ระหวางประเทศจะไมถูกเพิกถอน แมวาทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานจะถูกเพิกถอนก็ตาม  

 
6.  ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย จะตองทราบดวยวา หากเจาของเครื่องหมาย

การคาประสงคท่ีจะขออางสิทธิเครื่องหมายการคาที่เปนสี คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศจะตองแนบรูปเครื่องหมายการคาที่เปนสีนั้นไปดวย  

   
7. กรณีที่คําขอจดทะเบียนมีขอบกพรอง สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ

จะแจงมายังผูยื่นคําขอจดทะเบียนและกรมทรัพยสินทางปญญา ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย                        
อาจมีบทบาทในการแกไขขอบกพรอง ดังกลาว โดยตองทําการแกไขขอบกพรองภายใน 3 เดือน 
แลวเปนประสานไปยัง สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ   

 
8.  ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายจะตองทราบอัตราคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับ                

การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ที่ตองชําระตอทั้งกรมทรัพยสินทางปญญา                           
เชน คาธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนสภาพคําขอจดทะเบียน , คาธรรมเนียมในการรับรอง                            
คําขอจดทะเบียน,  คาธรรมเนียมในการสงตอคําขอจดทะเบียนไปยังสํานักงานทะเบียนระหวาง
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ประเทศ  เปนตน  และ  คาธรรมเนียมที่ตองชําระตอสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ                            
เชน คาธรรมเนียมเบื้องตน, คาธรรมเนียมในการขอโอนทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง               
ประเทศ, คาธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยูของเจาของทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ เปนตน นอกจาก อัตราคาธรรมเนียมแลว ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายจะตองทราบ
ถึงวิธีการชําระคาธรรมเนียมตอสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ ซ่ึงมีหลากหลายวิธี เชน                      
การชําระทางบัตรเครดิต, ชําระดวยเงินสด, ชําระโดยการหักจากบัญชีที่เปดไวกับองคการทรัพยสิน
ทางปญญาแหงโลก เปนตน 

อน่ึง  คาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ เปนคาธรรมเนียมที่มีอัตราแตกตางกันไปใน                
แตละประเทศ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายจะตองทราบอัตราที่เปน
ปจจุบันอยูเสมอ ตัวอยางอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศของประเทศตางๆ 7 

ประเทศจีน เรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ในอัตรา 310 สวิสฟรังค               
สําหรับสินคาหรือบริการ 1 จําพวก และเรียกเก็บอีก 155 สวิสฟรังค สําหรับสินคาหรือบริการที่เกิน
กวาหนึ่งจําพวก (มีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2004) 

ประเทศอิตาลี เรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ในอัตรา 141 สวิสฟรังค  
สําหรับ สินคาหรือบริการ 1 จําพวก และเรียกเก็บอีก 48 สวิสฟรังค สําหรับสินคาหรือบริการที่เกิน
กวาหนึ่งจําพวก (มีผลตั้งแตวันที่ 27 กรกฎาคม 2005)  
  ประเทศในกลุมเบเนลักซ  เรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ในอัตรา 245              
สวิสฟรังค สําหรับสินคาหรือบริการ 3 จําพวก และเรียกเก็บอีก 25 สวิสฟรังค สําหรับสินคาหรือ
บริการที่เกินกวาสามจําพวก (มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2005)  
  ประชาคมยุโรป  เรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ในอัตรา 2,855 สวิสฟรังค 
สําหรับสินคาหรือบริการ 3 จําพวก และเรียกเก็บอีก 609 สวิสฟรังค สําหรับจําพวกสินคาหรือ
บริการ ที่เกินกวาสามจําพวก (มีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2004)  

ประเทศญี่ปุน เรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ในสวน First Part ในอัตรา          
226  สวิสฟรังค สําหรับสินคาหรือบริการ 1 จําพวก และเรียกเก็บอีก 171 สวิสฟรังค สําหรับจําพวก
สินคาหรือบริการที่เกินกวาหนึ่งจําพวก ในสวน Second Part เรียกเก็บคาธรรมเนียม ในอัตรา 754  
สวิสฟรังค สําหรับสินคาหรือบริการ 1 จําพวก และเรียกเก็บอีก 754 สวิสฟรังค สําหรับจําพวก
สินคาหรือบริการที่เกินกวาหนึ่งจําพวก (มีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2003)  

 
                                                                               

7 ขอมูลจากhttp://www.wipo.int 
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9. ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย  จะควรทราบดวยวา เจาของเครื่องหมายการคา
ตองการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเครื่องหมายการคา ในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ  ใหผิดแผกไปจากเครื่องหมายการคาในทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน
หรือไม                  เพราะพิธีสารมาดริดกําหนดวา เครื่องหมายการคาในทะเบียนเครื่องหมาย
การคาพื้นฐานกับ              ทะเบียนระหวางประเทศจะตองเหมือนกัน ดังนั้น หากเจาของ
เครื่องหมายการคาตองการ                เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเครื่องหมายการคา แมเพียง
เล็กนอย ก็ตองทําการยื่นคําขอ                                 จดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานใหม 
เสียกอน 

 
10.พิธีสารมาดริดไมไดกําหนดวา  ประเทศที่ถูกระบุในคําขอจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการคา จะตองตอบรับผูยื่นคําขอจดทะเบียนในเบื้องตน ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพ
กฎหมาย ตองแจงใหเจาของเครื่องหมายการคาทราบถึง ระยะเวลาในการพิจารณาการจด
ทะเบียนที่อาจจะตองรอนานถึง 18 เดือน ซ่ึงเกี่ยวพันโดยตรงกับเรื่องงบประมาณในการจางผู
ประกอบวิชาชีพกฎหมาย วามีงบประมาณเพียงพอกับระยะเวลาดังกลาวหรอืไม    

 
11. กรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาตองการที่จะขอรับความคุมครองในประเทศ           

ในแถบทวีปยุโรป ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย จะตองพิเคราะหวามีประเทศที่อยูในกลุมประชาคม
ยุโรปกี่ประเทศ เพราะ มีหลายประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกในกลุมนี้ เชน ประเทศสวิตเซอรแลนด 
นอรเวย  ไอซแลนด เปนตน อาจมีความจําเปนตองยื่นคําขอจดทะเบียนแบบรายประเทศดวย              
อน่ึง  ถาประเทศสวนใหญ ที่เจาของเครื่องหมายการคาตองการขอรับความคุมครอง ไมไดเปนภาคี
สมาชิกพิธีสารมาดริด ก็อาจจําเปนตองยื่นคําขอจดทะเบียนแบบรายประเทศเชนกัน 

 
12. ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย จะควรทราบวา เจาของเครื่องหมายการคามี                     

แผนทางการตลาดที่จะโอนสิทธิในเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ หรือไม กลาวคือ ผูรับโอน
น้ัน มีสัญชาติหรือ มีภูมิลําเนา หรือมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางแทจริง                         
และจริงจัง ในประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดหรือไม หากไมมีคุณสมบัติขางตน การยื่นคําขอ                   
จดทะเบียนแบบรายประเทศ นาจะเหมาะสมกวา  
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13. ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย จะตองพิจารณาอยางรอบคอบถึงแบบวิธีปฏิบัติ                
ในการระบุรายการสินคาและบริการ เชน ประเทศในระบบคอมมอนลอว มักจะกําหนดใหระบุ           
รายการสินคาและบริการที่คอนขางแคบหรือจํากัด แต ประเทศในระบบซีวิลลอว มักจะกําหนดให            
ระบุรายการสินคาและบริการที่กวางกวา, ความแตกตางในระเบียบวิธีปฏิบัติของประเทศตางๆ                             
ซ่ึงบางสถานการณ การยื่นคําขอจดทะเบียนแบบรายประเทศอาจจะมีผลดีมากกวา รวมถึงกรณี
ดังตอไปนี้ 

1) กรณีที่เครื่องหมายการคานั้น ใชในประเทศที่ไมไดเปนภาคีสมาชิก            
พิธีสารมาดริด เชน ประเทศบราซิล แคนาดา เม็กซิโก จนกวาประเทศเหลานี้จะเขาเปนภาคีสมาชิก            
พิธีสารดังกลาว 

2)  การใชเครื่องหมายการคานั้นมีขอบเขตการใชอยูในยุโรป หรือ พื้นที่         
อ่ืนใด ท่ีมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแบบมีผลถึงหลายประเทศ ซ่ึงอาจมีคาใชจาย                       
ท่ีเกี่ยวของต่ํากวาเมื่อเทียบกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริด  

3) ประเทศที่ถูกระบุเพื่อขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง            
ประเทศ นั้น มีแนวโนมที่จะปฏิเสธการจดทะเบียน หรือคําขอจดทะเบียนอาจถูกคัดคานการ                     
จดทะเบียน  

 
14. ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายจะตองศึกษาถึงขอดี-ขอเสียของระบบ                      

การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ ตามพิธีสารมาดริด เปรียบเทียบกับการ                 
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาในแบบอื่นๆ  

1)  การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแบบรายประเทศ                         
มีขอดีดังนี้                    

- ทะเบียนแตละทะเบียนมีความอิสระตอกัน,  
- สามารถระบุรายการสินคาและบริการที่ครอบคลุมไดตามความตองการ

,  
- ในการโอนสิทธิหรืออนุญาตใหใชสิทธิสามารถกระทําไดโดยอิสระ                    
การยื่นคํ าขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการคาแบบรายประเทศ                         

มีขอเสียดังนี้ 
- เสียคาใชจายสูง ทั้งในสวน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาตออายุทะเบียน                 

ทุกทะเบียน คาแปลเอกสารที่เกี่ยวของ 
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- เสียเวลามาก เพราะ บางประเทศกวาจะไดรับการจดทะเบียนอาจ                       
ใชระยะเวลากวา 3-4 ป 

 - และกระบวนการในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่แตกตางกัน                     
ในแตละประเทศ จะสรางความยุงยากมาก 

  
2)  การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตระบบ CTM                

ซ่ึงยื่นตอ OHIM ที่เมือง Alicante ประเทศสเปน ทั้งนี้ ตองเปนการยื่นคําขอโดยตัวแทนจดทะเบียน                 
เคร่ืองหมายการคาของ CTM  บุคคลที่มีสิทธิยื่นคําขอ อาจจะใชหรือไมไดใชเคร่ืองหมายนั้น                         
ในประเทศที่เปนสมาชิกประชาคมยุโรปก็ได  เมื่อยื่นคําขอแลว OHIM จะทําการตรวจสอบคําขอ                
เชน เครื่องหมายมีลักษณะบงเฉพาะหรือไม หลังจากนั้น ก็จะเปดโอกาสใหมีการคัดคาน                              
การจดทะเบียน ทั้งนี้ ภาษาที่ใชในการยื่นคําขออาจเปนภาษาใดก็ไดที่เปนภาษาราชการของ             
ประชาคมยุโรป  ทะเบียนเครื่องหมายการคา มีอายุความคุมครอง 10 ป การยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาภายใตระบบ CTM  มีขอดีดังนี้ 

- มีทะเบียนเดียวแตบังคับในทุกประเทศสมาชิกแหงประชาคมยุโรป  
- ผานกระบวนการตรวจสอบคําขอครั้งเดียว จึงงายกวาการยื่นคาํขอแบบ          

รายประเทศ 
-  ตออายุทะเบียนครั้งเดียว  

            การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตระบบ CTM                            
มีขอเสียดังนี้ 

- อาจถูกคัดคานจากบุคคลใดก็ไดของทุกประเทศสมาชิก 
- โอนสิทธิไดเฉพาะตอบุคคลที่เปนคนของประเทศสมาชิก 
-  ภายใน 5 ป ตองมีการใชเครื่องหมายการคานั้นในประเทศหนึ่งประเทศ

ใดของประชาคมยุโรป มิฉะนั้นอาจถูกเพิกถอนทะเบียน 
 
           
  ตัวอยาง ของการพิจารณาวาควรยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารูปแบบใด 

 
กรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาตองการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา

ในประเทศญี่ปุน เดนมารก อังกฤษ และสเปน ที่ปรึกษากฎหมายอาจมีขอเสนอ ดังนี้ 
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1. ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในท้ัง 4 ประเทศ ซึ่งตองเสีย
คาธรรมเนียมที่แตกตางกันใน 4 ประเทศ เสียคาจางตัวแทนจดทะเบียนหรือที่ปรึกษากฎหมายใน                   
4 ประเทศ  

2.  ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใต CTM สําหรับประเทศ
เดนมารก อังกฤษ และสเปน ในสวนประเทศญี่ปุนก็ย่ืนคําขอจดทะเบียนแบบรายประเทศ ซ่ึงตอง
เสียคาธรรมเนียมชุดแรกสําหรับ CTM และเสียคาธรรมเนียมสําหรับประเทศญี่ปุน 

3.  การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริด              
เพื่อขอรับความคุมครองในทั้ง 4 ประเทศ เสียคาธรรมเนียมชุดเดียวตอสํานักงานทะเบียนระหวาง
ประเทศ เมื่อพิเคราะหจากตัวอยางขางตน เห็นวา การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ภายใตพิธีสารมาดริด นาจะประหยัดคาใชจายมากกวา เพราะประชาคมยุโรปไดเขาเปนภาคี
สมาชิกพิธีสารมาดริดทั้งนี้ ควรพิจารณาเปนกรณีๆไป จํานวนจําพวกสินคา ชนิดของเครื่องหมาย
การคา และจํานวนประเทศ   
  กรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาตองการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ในประเทศเกาหลี ญี่ปุน จีน และรัสเซีย 

1. ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในทั้ง 4 ประเทศ ซึ่งตองเสีย
คาธรรมเนียมที่แตกตางกันใน 4 ประเทศ เสียคาจางตัวแทนจดทะเบียนหรือที่ปรึกษากฎหมายใน 
ประเทศ  

2. ทั้ง 4 ประเทศลวนเปนภาคีสมาชิกพิธสีารมาดริด จึงยื่นคําขอจดทะเบียน 
คําขอเดียว เสียคาธรรมเนียมชุดเดียว ซ่ึงนาจะสะดวกกวาการยื่นในแบบแรก และไมตองรอผลการ
พิจารณาในแตละประเทศ ซ่ึงมีกําหนดเวลาไมแนนอน แตพิธีสารมาดริดนั้น แตละประเทศตองแจง
การปฏิเสธภายในกําหนดเวลาที่จํากัด 
 

15. ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตามพิธีสารมาดริด                 
กําหนดใหมีการชําระคาธรรมเนียมในสกุลเงินสวิสฟรังค ซ่ึงประเทศภาคีสมาชิกแตละประเทศ                 
ก็มีสกุลเงินของตนเอง บางประเทศอาจสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ                            
ทําใหการแปลงสกุลเงินตราเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย ผูเขียนขอแนะนํา              
ใหใชเวบไซต http://finance.yahoo.com/m3?u ซ่ึงมีโปรแกรมในการชวยแปลงเงินตราที่งาย                             
มีประสิทธิภาพและไมเสียคาบริการ ทั้งนี้ การขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ยอมมีผลตอ
คาธรรมเนียมที่ตองชําระในการยื่นคําขอจดทะเบียนระหวาง  โดยอัตราแลกเปลี่ยนตอง             
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ถือเอาอัตราขณะยื่นคําขอจดทะเบียน อน่ึง การคํานวณคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน สามารถ
ใชโปรแกรมคํานวณขององคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลกได โดยตองใชคอมพิวเตอรที่มี  
โปรแกรม Microsoft Excel เวอรช่ัน 5 ข้ึนไป 
 

16.  การเตรียมความพรอมของผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย  ตองใชเงินและเวลา
ใน การเตรียมความพรอม  และอาจใชเวลาในการปรับตัวพอสมควรกวาจะคุนเคยกับระบบการ                 
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริด ทั้งนี้ ควรมีการอบรมสัมมนาเพิ่มเติมความรู                  
อยูเสมอ เนื่องจาก ประเทศภาคีสมาชิกแตละประเทศ มีการแจงเปลี่ยนแปลงขอสงวนสิทธิอยูเสมอ 
นอกจากนี้ ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย อาจเพิ่มเติมบริการที่ดึงดูดลูกคา เชน บริการตรวจคน 
ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ, การอุทธรณเมื่อถูกปฏิเสธคําขอจดทะเบียน 
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ซ่ึงมีข้ันตอนที่นอกเหนือไปจากการจดทะเบียนภายในประเทศ 
เปนตน 
   

17. ขนาดของรูปเคร่ืองหมายการคา ในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา             
ระหวางประเทศ ตองมีขนาดไมเกิน 8 คูณ 8 เซนติเมตร หากมีขนาดเกินกวานั้น จะตองลดขนาด               
รูปเครื่องหมายการคาลง อาจทําใหรายละเอียดของเครื่องหมายการคาหายไปได และถา
รายละเอียดของเครื่องหมายการคาในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ                
ไมเหมือนกับในทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน กรมทรัพยสินทางปญญา อาจจะไมรับรอง              
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  

 
18. ภายหลังจากที่ ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ                

ไปแลว หากเจาของเครื่องหมายการคาตองการแตงตั้งตัวแทนในการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา                              อาจทําได โดยเจาของเครื่องหมายการคาหรือผูยื่นคําขอจดทะเบียน 
ยื่นคํารองโดยตรงตอ                   สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ หรืออาจยื่นคํารองดังกลาว
ผานกรมทรัพยสินทางปญญา 

 
19.  เมื่อไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ แตยังไมไดรับ            

การขยายความคุมครองในแตละประเทศที่ขอจดทะเบียน  ทะเบียนเครื่องหมายการคา                     
ระหวางประเทศ ก็เปรียบเสมือนกับคําขอจดทะเบียนภายในประเทศภายในประเทศที่อยู                
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ระหวางการพิจารณา ระหวางนี้ เคร่ืองหมายการคานั้น จะไดรับการคุมครองสิทธิมากนอยเพียงใด 
ข้ึนอยูกับกฎหมายภายในของแตละประเทศ 

 
20. พิธีสารไมมีบทบัญญัติในสวนการจดทะเบียนเครื่องหมายกลิ่น แตมี

บทบัญญัติ ในการคุมครองเครื่องหมายที่เปนรูปทรง เสียงและสี คําพรรณนาเครื่องหมายพิเศษ
เหลานี้ ในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะตองเหมือนกับในทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐาน ตองพึงพิจารณาวา ประเทศที่เจาของเครื่องหมายการคาจะขอความ
คุมครองนั้น ใหความคุมครองในเครื่องหมายพิเศษเหลานี้หรือไม ทั้งนี้ ประเทศไทยยังไมไดให
ความคุมครองเครื่องหมายกลิ่นและเสียง ในขณะท่ีประเทศสหรัฐและประชาคมยุโรปใหความ
คุมครอง  

 
21. ดานคาธรรมเนียมในการใหบริการเปนตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการคา

ของไทย และการใหคําปรึกษา ตองมีการกําหนดอัตราที่เหมาะสม หากคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บ                       
มีอัตราที่ไมสูงมากนัก อาจจะเปนการจูงใจเจาของเครื่องหมายการคาชาวตางชาติ มายื่นคําขอ                       
จดทะเบียนระหวางประเทศในประเทศไทย โดยใชบริการของผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย   

 
22. ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย ควรทราบวา ประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด            

แตละประเทศ มีระบบการไดมาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการคาอยางไร ซ่ึงจะเปนประโยชนตอ                     
การพิจารณายื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ หากเปนประเทศที่ใชระบบ                     
จดทะเบียนกอนมีสิทธิกอน ก็ควรดําเนินยื่นคําขอจดทะเบียนโดยเร็ว แตถาเปนประเทศที่ใชระบบ           
ใชกอนมีสิทธิกอน ก็ควรรีบใชเครื่องหมายการคา กอนที่จะดําเนินการจดทะเบียน                      
   1)  ประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด  ที่มี ระบบการให สิทธิ ใน               
เครื่องหมายการคา โดยคํานึงถึงการใชเครื่องหมายการคาในเชิงพาณชิยเปนหลัก มีหลายประเทศ            
เชน ประเทศออสเตรเลีย จีน เดนมารก ฝร่ังเศส เยอรมัน อิตาลี ญ่ีปุน โปรตุเกส เกาหลีใต 
สวิตเซอรแลนด สหรัฐฯ สิงคโปร อังกฤษ ไทย รวมถึงประชาคมยุโรปดวย เปนตน ระบบนี้                          
ใหความสําคัญทั้งการใชเครื่องหมายการคาและการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา8 

                                                                               
8 เรียบเรียงจาก “List of Trademark Jurisdictions”,http://www.webtm.com 
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   2) สวนประเทศสมาชิกภาคีพิธีสารมาดริด ที่มีระบบการใหสิทธิใน
เครื่องหมายการคา แบบจดทะเบียนกอนมีสิทธิ (First to File) มีหลายประเทศ เชน ประเทศ                     
อารเมเนีย  เบลารุส  บัลแกเรีย  คิวบา  แลตเวีย  ลิทัวเนีย  มาเซโดเนีย  โรมาเนีย  สหพันธรัฐ
รัสเซีย  ยูเครน  เติรกมินิสถาน  ยูโกสลาเวีย เปนตน  

 3) สวนประเทศสมาชิกภาคีพิธีสารมาดริด ท่ีมีระบบการใหสิทธิใน
เครื่องหมายการคา แบบใชกอนมีสิทธิ (First to Use) มีหลายประเทศ เชน ประเทศไซปรัส อิหราน  
เคนยา โมร็อคโค สโลเวเนีย สวาซิแลนด เปนตน 

 
4.5   พันธกรณีท่ี กรมทรัพยสินทางปญญา มีหนาที่ตองปฏิบัติตามพิธีสาร

มาดริดและตามระเบียบขอบังคับทั่วไป ในฐานะสํานักงานทะเบียนตนกําเนิดนั้น มีหลาย
ประการ ไดแก 

1)  หนาที่ในการ ออกหนังสือรับรองการยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคาระหวางประเทศ (Certification of International Application) ใหแกผูยื่นคําขอจดทะเบียน                 
โดยการรับรอง จะตองรับรองถึง วันที่กรมทรัพยสินทางปญญา ไดรับคําขอจดทะเบียนระหวาง
ประเทศ, รับรองวา เครื่องหมายการคาในคําขอจดทะเบียนดังกลาว เหมือนกับเครื่องหมายการคา  
ในทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน, รับรองวาเจาของเครื่องหมายการคา
ในคําขอจดทะเบียนดังกลาว เปนบุคคลเดียวกันกับ เจาของเครื่องหมายการคาในทะเบียนหรือคํา
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน, รับรองวารายการสินคาหรือบริการครอบคลุมโดย
ทะเบียนหรือ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน, รับรองวาผูยื่นคําขอจดทะเบียนมี
คุณสมบัติในการยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ (Entitlement to File) หลังจากที่รับรองคํา
ขอจดทะเบียนแลว  กรมทรัพยสินทางปญญาจะสงตอคําขอจดทะเบียนไปยัง สํานักงานทะเบียน
ระหวางประเทศ กรณีที่ คําขอจดทะเบียนมีขอบกพรอง กรมทรัพยสินทางปญญาจะไมรับรองคําขอ
จดทะเบียน และแจงใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนแกไขขอบกพรอง  

     
 2) ในฐานะที่กรมทรัพยสินทางปญญาเปนสํานักงานทะเบียนตนกําเนิด 

ระเบียบขอบังคับท่ัวไป กําหนดให ผูมีอํานาจลงนามผูกพันกรมทรัพยสินทางปญญา จะตองลง
นามในแบบฟอรมคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ เพื่อรับรองรายละเอียด
ตางๆ           ในคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ  

 



 

 

141

3)  กรณีที่ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐาน หรือ ทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐาน ถูกเพิกถอน ละทิ้ง หรือหมดอายุการคุมครอง ภายในชวงระยะเวลา 
ผูกพัน 5 ป (Dependence Period) กรมทรัพยสินทางปญญาจะตองแจงไปยังสํานักงานทะเบียน
ระหวางประเทศ  

 
     4)  กรณีที่ ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ 
ประสงคจะชําระคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียน ตอกรมทรัพยสินทางปญญา                     
สามารถกระทําได ผูเขียนเห็นวา กรมทรัพยสินทางปญญา อาจรับชําระคาธรรมเนียมเปน                 
สกุลเงินบาท จากนั้นก็แปลงคาธรรมเนียมดังกลาวเปนสกุลเงินเปนสวิสฟรังค แลวโอนตอไปยัง
สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ 
 
    5)  กรณีที่ กรมทรัพยสินทางปญญา รับจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ  กรมทรัพยสินทางปญญาตองออกหนังสือสําคัญ  แสดงการขยายความ                  
คุมครองเครื่องหมายการคา (Certificates of Extensions of Protection) ใหแกเจาของ
เครื่องหมายการคา 
 
   6)  กรมทรัพยสินทางปญญา ตองประกาศโฆษณาคําขอขยายความ
คุมครองในเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ในหนังสือประกาศโฆษณา เพื่อวัตถุประสงคในการ
คัดคานการจดทะเบียน กลาวคือ สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ จะเปนผูแจงการจดทะเบียน
และประกาศโฆษณาเครื่องหมาย ที่ไดรับการจดทะเบียนระหวางประเทศในหนังสือประกาศ
โฆษณาคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ ทั้งนี้ สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศจะสงประกาศ
โฆษณาดังกลาวมายังประเทศภาคีสมาชิกที่ถูกขอจดทะเบียน เพื่อใหประกาศโฆษณาใหบุคคลที่
เกี่ยวของคัดคานการจดทะเบียนในประเทศนั้น ๆ  หากมีการคัดคานการจดทะเบียน กรมทรัพยสิน
ทางปญญาจะตองแจงไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ กอนส้ินระยะเวลา 18 เดือน  
 

7)  กรณีที่ สํานักงานทะเบียนระหวางประเทศแจงให กรมทรัพยสิน                
ทางปญญาแกไขขอบกพรอง เชน กรมทรัพยสินทางปญญาไมไดลงนามในคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ,หรือคําขอจดทะเบียนไมไดระบุหมายเลขทะเบียน                   
เครื่องหมายการคาพื้นฐาน,หรือคําขอจดทะเบียนไมได ใชแบบฟอรมที่กําหนดไว เปนตน                         
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กรมทรัพยสินทางปญญา จะตองตอบรับการแกไขไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ                   
ภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไว  และสงสําเนาการตอบรับการแกไขดังกลาว  ไปยังผูยื่น                             
คําขอจดทะเบียนดวย แตถาเปนขอบกพรองที่เกิดจากฝายผูยื่นคําขอจดทะเบียนเอง เชน                
ชําระคาธรรมเนียมที่จายไมครบถวนถูกตอง เปนตน กรมทรัพยสินทางปญญาไมตองดําเนินการ             
ใด  ๆ  นอกจาก  บันทึกการรับแจงขอบกพรองจากสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ                             
ลงในฐานขอมูลของกรมทรัพยสินทางปญญา   

 
8)  กรณีที่ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหลายคําขอ หรือ 

ทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานหลายทะเบียน ถูกรวมเปนคําขอเดียวหรือทะเบียนเดียว 
(Merger) หรือ กรณีที่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพื้นฐานคําขอเดียว หรือ ทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐานทะเบียนเดียว ถูกแบงออกเปนหลายคําขอหรือหลายทะเบียน 
(Division) ในฐานะที่ กรมทรัพยสินทางปญญา เปนสํานักงานทะเบียนตนกําเนิด กรมทรัพยสิน
ทางปญญามีหนาที่ตองแจงไปยังสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ  

 
9)  กรณีที่ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของทะเบียนเครื่องหมาย

การคาระหวางประเทศ เชน เปล่ียนแปลงชื่อหรือที่อยูของเจาของทะเบียน, ช่ือหรือที่อยูของตัวแทน                     
จดทะเบียน, หรืออาจเปนกรณีที่มีการอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคา เปนตน สํานักงาน
ทะเบียนระหวางประเทศจะแจงมายังกรมทรัพยสินทางปญญา เพื่อใหทําการแกไขรายการที่มี                    
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว   

 
10) กรณีที่  มีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ                      

กรมทรัพยสินทางปญญา จะออกหนังสือสําคัญแสดงทะเบียนเครื่องหมายการคาใหม พรอมแจงให              
ผูโอนและผูรับโอนสิทธิทราบ  

 
4.6 ประเด็นอื่นๆ ท่ีควรพิจารณา  

 
1)  ประเด็นเรื่อง สวนตางของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา กรณีที่กรมทรัพยสิน                      

ทางปญญาจะรับชําระคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศ เปนสกุลเงินบาท แลวแปลงเปนสกุลเงินสวิสฟรังค จากนั้นจึงโอนไปใหสํานักงานทะเบียน               
ระหวางประเทศ ซ่ึงสวนตางที่เกิดข้ึนจากการแปลงสกุลเงินอาจจะทําใหกรมทรัพยสินทางปญญา
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กําไรหรือขาดทุนก็ได ผูเขียนเห็นวากรณีที่เกิดการขาดทุนในสวนของอัตราแลกเปลี่ยน ควรกําหนด
เงื่อนไขให ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศจะตองชําระใหเต็มจํานวน 
เพราะกรมทรัพยสินทางปญญาเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกในการรับชําระ ภาระในสวนนี้จึง           
ควรตกแกผูยื่นคําขอจดทะเบียน แตกรณีที่เกิดกําไรจากการแปลงสกุลเงิน ควรกําหนดเงื่อนไขให
เงินสวนตางนั้นตกเปนของรัฐ เพื่อนําไปใชในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ 

2)  ประเด็นเรื่องคาธรรมเนียมในการบริหารจัดการ (Administrative Fee)                 
กรมทรัพยสินทางปญญาควรกําหนดในอัตรามากนอยเพียงใดนั้น ผูเขียนเห็นวาอาจเทียบเคียงกับ
ประเทศสิงคโปร ซ่ึงเรียกเก็บในอัตรา 250 เหรียญสิงคโปร หรือประมาณ 6,000 บาท หรือ              
ประเทศออสเตรเลียเรียกเก็บในอัตรา 100 ดอลลารออสเตรเลีย หรือประมาณ 3,000 สําหรับ 
ประเทศไทยอาจเรียกเก็บในอัตรา ที่สูงกวาของออสเตรเลียแตต่ํากวาของประเทศสิงคโปรเพ่ือ
ดึงดูดใหคนตางชาติเขามายื่นคําขอจดทะเบียนในประเทศไทย ในขณะเดียวกันควรเปนอัตราที่สูง
พอที่                 กรมทรัพยสินทางปญญาจะนํามาใชประโยชนได เชน 4,500 บาท เปนตน  

3)  ประเด็นเรื่องการลดระดับของลักษณะบงเฉพาะ เพื่อใหจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาไดงายขึ้น ดังที่ The Trade Marks Act 1998 ของประเทศสิงคโปรไดกําหนดให
การพิจารณาลักษณะบงเฉพาะไมเขมงวดมากนัก ในสวนนี้ประเทศไทยอาจกําหนดหลักเกณฑใน
การพิจารณาลักษณะบงเฉพาะใหต่ําลงกวาที่เปนอยูในปจจุบัน ซ่ึงนอกจากจะทําใหการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนไปไดงายขึ้น ยังมีผลดีในสวนของการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศดวยกลาวคือ จะเปนการลดความเสี่ยงในเรื่องการปฏิเสธการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาพื้นฐานอันสงผลใหความเสี่ยงที่ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศจะ
ถูกเพิกถอน ตามหลัก Central Attack นอยลงไปดวย  

4)  ประเด็นเร่ืองการกําหนดวิธีการรับชําระคาธรรมเนียมดวยการเปดบัญชีกับ              
กรมทรัพยสินทางปญญานั้น เปนหนึ่งในวิธีที่จะอํานวยความสะดวกใหกับผูยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา โดยเฉพาะผูที่ตองทําธุรกรรมกับกรมทรัพยสินทางปญญาอยูบอยครั้ง 
นอกจากนี้ ยังเปนการอํานวยความสะดวกใหกับกรมทรัพยสินทางปญญา ที่สามารถหัก
คาธรรมเนียมหรือคาใชจายอ่ืนใดที่ เกี่ยวของจากบัญชีที่ เปดไวดังกลาว ซ่ึงวิธีการรับชําระ
คาธรรมเนียมวิธีนี้องคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลกก็นํามาใชเชนกัน 

 
 



บทที่  5 
 

บทสรุป และขอเสนอแนะ 
 
5.1 บทสรปุ 
 

   การที่ผูประกอบการสงออกชาวไทย ไมดําเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา           
ในตางประเทศ ทําใหประสบปญหาถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคา หากไมหาวิธีแกไขที่มี
ประสิทธิภาพแลว ยอมทําใหประเทศไทยเสียเปรียบคูแขงทางการคา การเขาเปนภาคีสมาชิก                
พิธีสารมาดริดจะ สามารถแกไขปญหาการละเมิดเครื่องหมายการคาของไทยในตางประเทศ กลาวคือ 
ผูประกอบการสงออกชาวไทย จะ สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในตางประเทศได         
สะดวกขึ้น โดยยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศเพียงคําขอเดียว แตไดรับ
ความคุมครองในหลายประเทศ, ประหยัดเวลามากขึ้น เพราะประเทศภาคีสมาชิกจะตองพิจารณา
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใหแลวเสร็จภายใน 12 หรือ 18 เดือน ซึ่งมักจะสั้นกวา
ระยะเวลาในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนภายในประเทศของหลายๆ ประเทศ หากไมปฏิเสธ 
การจดทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกลาว จะสงผลใหเครื่องหมายการคาไดรับความคุมครองใน
ประเทศนั้นโดยอัตโนมัติ, ประหยัดงบประมาณในการจดทะเบียน เพราะไมตองดําเนินการยื่น          
คําขอจดทะเบียนแบบรายประเทศ ซึ่งตองเสียคาจางที่ปรึกษากฎหมายหรือตัวแทนจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาในทุกประเทศที่ตนยื่นคําขอจดทะเบียน และคาจางในการแปลเอกสารที่
เกี่ยวของในทุกๆ ประเทศ, อีกทั้ง เจาของเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ไมตองคอยกังวลกับ
การยื่นคําขอตออายุความคุมครองเครื่องหมายการคาในทุกๆประเทศ ท่ีเคร่ืองหมายการคานั้น 
ไดรับการจดทะเบียน เพราะเพียงยื่นคําขอตออายุความคุมครองเครื่องหมายการคา ภายใตพิธีสาร
มาดริดเพียงคําขอเดียว ก็สงผลเปนการตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคาทุกทะเบียน นอกจากนี้ 
เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ สามารถยื่น
คําขอขยายความคุมครองไปยังประเทศภาคีสมาชิกอ่ืนๆ ภายหลังที่ไดรับการจดทะเบียนแลว
เมื่อใดก็ได ซึ่งเชื่อไดวา ในระยะยาวอัตราการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไทยในตางประเทศของ
ผูประกอบการสงออกชาวไทยจะสูงขึ้น   

การกําหนดมาตรการดานกฎหมาย  ทั้งในสวนการแกไขพระราชบัญญัติ              
เครื่องหมายการคา การออกกฎกระทรวง  หรือการออกขอบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะอํานวยใหการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดของ
ประเทศไทย เปนไปโดยไรอุปสรรค และไมเกิดปญหาเมื่อมีการบังคับใช  ในสวนการกําหนด
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มาตรการดานอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพรอมในเชิงรุก ทั้งดานบุคลากรของรัฐ ดานระบบ
คอมพิวเตอร ดานผูประกอบการสงออกไทย และผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย โดยศึกษาประเทศ
ภาคีสมาชิกประเทศอื่นๆ เปนแบบอยางในการเตรียมความพรอม จะทําใหการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการรับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ของกรมทรัพยสินทางปญญา 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยกรมทรัพยสินทางปญญา จะตองแกไขระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เพื่อลดระยะเวลาในการพิจารณาจดทะเบียนให
มากที่สุด ในขณะเดียวกัน หากผูประกอบการสงออกไทย พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
ขอรับความคุมครองภายใตพิธีสารมาดริดอยางถี่ถวน ไมวาจะเปนการพิจารณาถึงแผนทาง
การตลาดวามีการขยายตลาดไปในตางประเทศมากนอยแคไหน, ความเปนไปไดมากนอยแคไหน                 
ที่จะถูกละเมิดสิทธิเครื่องหมายการคาในประเทศที่ตนสงสินคาไปสินคาไปจําหนาย และการ                         
จดทะเบียนในประเทศนั้น จะทําใหเกิดความไดเปรียบคูแขงทางการคาหรือไม, ความเรงดวนหรือ
ความจําเปนของการดําเนินการจดทะเบียน หรือแมกระทั่งงบประมาณที่จะใชในการจดทะเบียน 
ยอมทําใหการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ อํานวยประโยชนตอกิจการ        
ของตนอยางเต็มที่  ในสวนของผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย จะมีงานดานใหมๆเขามา เชน 
การใหบริการเกี่ยวกับการตรวจคนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ, การยื่นคําขอเปลี่ยนสภาพ
ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศที่ถูกเพิกถอน เปนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาภายในประเทศ เปนตน ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย ควรเตรียมการศึกษาข้ันตอน,
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด และ
ขอดี-ขอเสีย ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในแตละรูปแบบใหดี ซึ่งจะทําใหลดผลกระทบ
อันเกิดจากการเขาเปนภาคีสมาชิก และเปนการเสริมสรางโอกาสในการใหบริการเกี่ยวกับการ         
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ นอกจากนี้ ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทยควร
สรางเครือขายเชื่อมโยง กับผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวตางชาติ ซึ่งจะทําใหสะดวกตอ                
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ อนึ่ง การติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศภาคีสมาชิกประเทศอื่นๆ อยูเสมอ ก็เปนสิ่งสําคัญ เพื่อที่กรมทรัพยสินทางปญญาและ             
ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย จะไดมีการปรับเปลี่ยนมาตรการที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ใหเหมาะสมและเปนปจจุบันอยูเสมอ เชน การเปลี่ยนแปลง
อัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสม เพราะ การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมที่สูงจนเกินไป ยอมมี
ผลกระทบตอการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ของผูประกอบธุรกิจ                        
ชาวตางประเทศ เปนตน  
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5.2 ขอเสนอแนะ 
 
 ภายหลังจาก ที่ศึกษาถึงขั้นตอนและระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา

ระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด และศึกษาวิเคราะหถึงมาตรการในการเตรียมความพรอม
ของประเทศสหรัฐฯ และประเทศสิงคโปร ผูเขียนพิเคราะหแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศไทยใน               
การเตรียมความพรอมกอนการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด โดยขอเสนอแนะมาตรการและ
แนวทางในการแกไขปญหา ดังตอไปนี้ 

 
5.2.1 มาตรการดานกฎหมาย 

   
1)  ประเทศไทยจะตองเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส เพราะเปน

คุณสมบัติเบื้องตนในการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ในการเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญา
กรุงปารีสนั้น ประเทศไทยจะตองสงตราสารในการเขาเปนภาคีสมาชิกไปยังผูอํานวยการองคการ
ทรัพยสินทางปญญาแหงโลก และ อนุวัตรการกฎหมายใหสอดคลองกับขอกําหนดในอนุสัญญา
ดังกลาว นอกจากนี้  ผูเขียนไดเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา กรณีที่การระบุรายการสินคา
และบริการ ในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ ขัดกันกับทะเบียนเครื่องหมาย
การคาพื้นฐาน ที่ไดรับการจดทะเบียนจากกรมทรัพยสินทางปญญา โดยผูยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศ จะตองทําการยื่นคําขอแกไขรายการสินคาหรือบริการใน
ทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนพื้นฐานเสีย กอนที่จะทําการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ  
  2)  จะตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 เพื่อรองรับการเขาเปน              
ภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด โดยมีหลายบทบัญญัติที่จะตองแกไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - ควรมีการกําหนดนิยามของถอยคําที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด 
  - แกไขมาตรา 9 โดยแกไขใหสามารถยื่นคําขอจดทะเบียน ที่ระบุจําพวกสินคา
หรือบริการหลายจําพวกในคําขอจดทะเบียนคําขอเดียวได 
  - แกไขเพิ่มเติมมาตรา 10 ใหบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือ  
มีภูมิลําเนาในประเทศไทย หรือมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางแทจริงและ
จริงจังในประเทศไทย เปนผูมีสิทธิสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ             
ตอกรมทรัพยสินทางปญญา 
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  - แกไขมาตรา 42 โดยกําหนดให วันที่ถือวาเปนวันจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ คือ วันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตอสํานักงาน
ทะเบียนตนกําเนิด 
  - ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติ โดยกําหนดใหทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศ แทนที่ทะเบียนเครื่องหมายการคาภายในประเทศไทยโดยอัตโนมัติ  
  - ประเทศไทย ควรเลือกที่จะแสดงเจตนาเรียกเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะประเทศ 
เพราะสามารถกําหนดอัตราที่เหมาะสมไดตามแตสถานการณ และควรแสดงขอสงวนสิทธิขอ
ขยายระยะเวลาในการใชสิทธิปฏิเสธการรับจดทะเบียนจาก12 เดือน เปน 18 เดือน เพราะ
ระยะเวลา 12 เดือน อาจจะไมเพียงพอในการพิจารณาคําขอจดทะเบียน 
  - ในสวนของภาษาที่ประเทศไทยจะเลือกใช ในการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด และการประสานงานกับสํานักงานทะเบียนระหวาง
ประเทศนั้น  ควรเลือกใชภาษาอังกฤษเพราะเปนภาษาที่มีการใชอยางแพรหลายใน             
ประเทศไทย มากกวาภาษาฝรั่งเศส และสเปน 
  - แกไขมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาใหมีความสอดคลองกับ
พิธีสารมาดริด โดยแกไขจากเดิมที่ กําหนดใหสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคาตอง
จดทะเบียนตอนายทะเบียน เปนเพียงการแจงใหกรมทรัพยสินทางปญญาบันทึกการอนุญาตใหใช
สิทธินั้น  

 
5.2.2  มาตรการดานอื่นๆ  
 
1) ในแงของรัฐ    
ส่ิงที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ รัฐควรใหความสําคัญในการเตรียมความพรอม

ในการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด เชน การจัดสรรงบประมาณในสวนที่เกี่ยวของจะตอง
พอเพียง ไมวาจะเปนงบประมาณในการปรับปรุงฐานขอมูลทางอิเล็คทรอนิกส งบประมาณ                 
ในการฝกอบรมบุคลากร งบประมาณในการจางผูเชี่ยวชาญ เปนตน ในสวนของกรมทรัพยสิน         
ทางปญญา ตองพัฒนาระบบการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาผานระบบอิเลคทรอนิกส  
เพื่อรองรับการยื่นคําของจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ และรองรับคําขอ                  
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เพิ่มข้ึนในอนาคต อีกทั้ง ตองพัฒนาฐานขอมูลในการตรวจคน
เครื่องหมายทางการคา และใหบริการธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ   
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2) ในแงบุคลากรของรัฐ 
ศาลทรัพย สินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ  และบุคลากรของ               

กรมทรัพยสินทางปญญา ตองมีความรูความเขาใจในระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา          
ระหวางประเทศตามพิธีสารมาดริดเปนอยางดี และตองมีความรูความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในระดับที่สูง เพื่อจัดการกับภารกิจที่กําหนดไวตามพิธีสารมาดริดและตามระเบียบ
ขอบังคับทั่วไป ทั้งนี้ กรมทรัพยสินทางปญญา อาจจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อปฏิบัติหนาที่ ในสวน
ที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามพิธีสารมาดริด  

 
3)  ในแงผูประกอบการสงออกสินคา   
ผูประกอบการสงออกสินคา ควรพิจารณา ถึงประเด็นตางๆ กอนที่จะดําเนินการ

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ เชน มีความจําเปนเรงดวนในการดําเนินการ                  
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาหรือไม และ มีความเปนไปไดมากนอยแคไหน ที่จะถูกละเมิดสิทธิ
เครื่องหมายการคาในประเทศที่ตนสงสินคาไปสินคาไปจําหนาย , งบประมาณในการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา งบประมาณในการบริหารจัดการและการตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา 
งบประมาณในการวาจางนักกฎหมาย, สําหรับบางกรณี การยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ
ภายใตพิธีสารมาดริด อาจจะไมใชวิธีที่ดีที่สุด ควรเปรียบเทียบกับการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาแบบอื่นๆ ดวย เปนตน 

 
4)  ในแงผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย  
เนื่องจาก ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใต                 

พิธีสารมาดริด เปนระบบที่สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเพียงคําขอเดียว ผานสํานักงานทะเบียน
ตนกําเนิดในประเทศเดียว แตไดรับความคุมครองเครื่องหมายการคาในหลายประเทศ ในชั้นตน              
อาจทําใหเจาของเครื่องหมายการคาชาวตางชาติ  ไมมีความจําเปนตองใหตัวแทนจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาชาวไทย เปนผูดําเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาให แตหาก                       
กรมทรัพยสินทางปญญาปฏิเสธการจดทะเบียน หรือมีการคัดคานการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ  เจาของเครื่องหมายการคาชาวตางชาติ ก็จําเปนที่จะตองใชบริการ               
ผูประกอบวิชาชีพทางดานกฎหมายชาวไทยอยูดี  ผูเขียนเห็นวา ผูประกอบวิชาชีพทางดาน
กฎหมายชาวไทย จะตองเตรียมความพรอมใหดี โดยขอพิจารณาที่ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย            
ชาวไทย ควรคํานึงถึงมีหลายประการ เชน การเตรียมพรอมศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของ
พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาและขั้นตอนปฏิบัติในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ, การสรางเครือขายเชื่อมโยงกับผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวตางชาติ ซึ่งจะทํา
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ใหสะดวกตอการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศเปนอยางมาก, การเตรียม          
ความพรอม ในเรื่องการตรวจคนและตรวจสอบเครื่องหมายการคา, ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย
จะตองทราบอัตราคาธรรมเนียม ที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ,                
ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายจะตองทราบถึงขอดี-ขอเสียของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ ตามพิธีสารมาดริด เปรียบเทียบกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใน
แบบอื่นๆ เปนตน 

มาตรการและขอพิจารณา ที่ผูเขียนไดเสนอแนะไปขางตน ลวนมีความเกี่ยวของ
กับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด ทั้งนี้ หากมีการเตรียม
ความพรอมที่ดีแลว เชื่อวา อุปสรรคที่อาจเกิดจากการเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด จะไมมผีลกระทบ
ตอรัฐ บุคลากรของรัฐ ผูประกอบการสงออกชาวไทย และผูประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย   
หรือหากมีผลกระทบ มาตรการในการเตรียมความพรอมจะบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
และการกําหนดมาตรการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ จะทําใหประเทศไทยไดรับประโยชน ตามที่             
มุงหมายไว 
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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, 



 192

(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. 
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(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 



 224

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). 

 

 



 226

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. 
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(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 
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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. 



 251

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. 



 258

(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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    ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 
 
  นายกองภพ รัตนสุต  เกิดเมือ่วันที่ 7 พฤษภาคม 2524 สําเร็จการศึกษาปริญญา
ตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกยีรตินิยมอันดับสอง) จากคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป
การศึกษา 2544 สอบผานหลักสูตรวิชาวาความของสาํนกัฝกอบรมวิชาวาความแหงสภา
ทนายความ รุนที ่18 ในป 2544 และเขาศึกษาตอหลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑิตทีจุ่ฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั  เมื่อปการศึกษา พ.ศ.2545 สอบไลไดความรูเนติบัณฑติ สมัยที ่56 เมื่อปการศึกษา 
2546 ปจจุบันรับราชการในตําแหนงเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน 4 สํานักงานปองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ 
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