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Kapitel 1

Allgemeine Bestimmungen

Regel 1 Abkiirzungen

Im Sinne dieser Ausfiihrungsordnung bedeutet:

2
3

i) «Abkommeny» das Madrider Abkommen iiber die internationale Registrierung
von Marken vom 14. April 1891, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 und
gedndert am 28. September 19792;

ii) «Protokoll» das Protokoll zum Madrider Abkommen iiber die internationale
Registrierung von Marken, angenommen in Madrid am 27. Juni 19893;

iii) «Vertragspartei» jeden Staat oder jede zwischenstaatliche Organisation, die
Vertragspartei des Protokolls sind;

iv) «Vertragsstaat» eine Vertragspartei, bei der es sich um einen Staat handelt;

v) «Vertragsorganisation» eine Vertragspartei, bei der es sich um eine zwischen-
staatliche Organisation handelt;

vi) «internationale Registrierung» die nach dem Abkommen und/oder dem Pro-
tokoll vorgenommene Registrierung einer Marke;

vii) «internationales Gesuch» ein nach dem Protokoll eingereichtes Gesuch um
internationale Registrierung;

viii) ...

ix)

X)

xi) «Hinterleger» die natiirliche oder juristische Person, auf deren Namen das in-
ternationale Gesuch eingereicht wird;

xii) «juristische Person» eine Vereinigung, Gesellschaft oder eine sonstige
Gruppe oder Organisation, die nach dem fiir sie geltenden Recht Rechte er-
werben, Verpflichtungen eingehen und vor Gericht klagen und verklagt wer-
den kann;

xiil) «Basisgesuch» das Gesuch um Eintragung einer Marke, das bei der Behorde
einer Vertragspartei eingereicht wurde und die Grundlage fiir das internatio-
nale Gesuch um Eintragung dieser Marke bildet;

xiv) «Basiseintragung» die Eintragung einer Marke, die von der Behdrde einer

Vertragspartei vorgenommen wurde und die Grundlage fiir das internationale
Gesuch um Eintragung dieser Marke bildet;

SR 0.232.112.3
SR 0.232.112.4
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4
5
6

xv) «Benennung» das Gesuch um Ausdehnung des Schutzes («territoriale Aus-
dehnungy) nach Artikel 3ter Absatz 1 oder 2 des Protokolls; es bedeutet auch
eine im internationalen Register eingetragene derartige Ausdehnung;

xvi) «benannte Vertragspartei» eine Vertragspartei, fiir welche die Ausdehnung
des Schutzes («territoriale Ausdehnung») nach Artikel 3ter Absatz 1 oder 2 des
Protokolls beantragt oder fiir die eine Ausdehnung im internationalen Register
eingetragen worden ist;

xvii)

Xviii) ...

xix) «Mitteilung tiber die vorldufige Schutzverweigerung» eine Erklarung der Be-
horde einer benannten Vertragspartei nach Artikel 5 Absatz 1 des Protokolls;

xixbis)  «Ungiiltigerklarung» eine Entscheidung der zustindigen Verwaltungs-
oder Justizbehorde einer benannten Vertragspartei, durch die die Wirkungen
einer internationalen Registrierung in dem Gebiet dieser Vertragspartei in Be-
zug auf alle oder einige der Waren und Dienstleistungen, die durch die Be-
nennung dieser Vertragspartei erfasst sind, Aufgehoben oder widerrufen wer-
den;

xx) «Blatty» das in Regel 32 genannte regelméssig erscheinende Blatt;

xxi) «Inhaber» die natiirliche oder juristische Person, auf deren Namen die inter-
nationale Registrierung im internationalen Register eingetragen ist;

xxii) «Internationale Klassifikation der Bildbestandteile» die durch das Wiener Ab-
kommen vom 12. Juni 1973 {iber die Errichtung einer internationalen Klassi-
fikation der Bildbestandteile von Marken geschaffene Klassifikation;

xxiii) «Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen» die durch
das Abkommen von Nizza vom 15. Juni 19574 iiber die internationale Klassi-
fikation von Waren und Dienstleistungen fiir die Eintragung von Marken, re-
vidiert in Stockholm am 14. Juli 19675 und in Genf am 13. Mai 19776, ge-
schaffene Klassifikation;

xXiv) «internationales Register» die beim Internationalen Biiro gefiihrte amtliche
Sammlung von Daten iiber internationale Registrierungen, welche aufgrund
des Protokolls oder der Ausfithrungsordnung eingetragen werden miissen oder
diirfen, ungeachtet des Mediums, in dem die Daten gespeichert sind;

xxv) «Behordey die fiir die Eintragung von Marken zustidndige Behorde einer Ver-
tragspartei oder die in Artikel 9quater des Protokolls genannte gemeinsame Be-
horde;

xxvi) «Ursprungsbehdrde» die in Artikel 2 Absatz 2 des Protokolls bezeichnete
Ursprungsbehdrde;

SR 0.232.112.7
SR 0.232.112.8
SR 0.232.112.9
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xxvibis) «Vertragspartei des Inhabers»
—  die Vertragspartei, deren Behorde die Ursprungsbehdrde ist, oder
—  wenn einer Anderung des Inhabers eingetragen worden ist oder im Fall
einer Staatennachfolge, die Vertragspartei oder eine der Vertragspar-
teien, in Bezug auf welcher der Inhaber die Voraussetzungen fiir die In-

haberschaft einer internationalen Registrierung nach Artikel 2 des Proto-
kolls erfiillt;

xxvii) «amtliches Formblatt» das vom Internationalen Biiro erstellte Formblatt
oder jedes Formblatt gleichen Inhalts und Formats;

xxviii) «vorgeschriebene Gebiihr» die im Gebiihrenverzeichnis festgesetzte gel-

tende Gebiihr;
xxix) «Generaldirektor» den Generaldirektor der Weltorganisation fiir geistiges
Eigentum;
xxx) «Internationales Biiro» das Internationale Biiro der Weltorganisation fiir geis-
tiges Eigentum;
xxxi «Verwaltungsvorschriften» die in Regel 41 genannten Verwaltungsvorschrif-
ten.
Regel 1bis
Regel 2 Mitteilungen an das Internationale Biiro

An das Internationale Biiro gerichtete Mitteilungen sind so vorzunehmen, wie in den
Verwaltungsvorschriften beschrieben.

Regel 3 Vertretung vor dem Internationalen Biiro
1) [Vertreter; Anzahl der Vertreter]

a) Der Hinterleger oder der Inhaber kann sich durch einen Vertreter vor dem
Internationalen Biiro vertreten lassen.

b) Der Hinterleger oder der Inhaber kann nur einen Vertreter haben. Werden in
der Bestellung mehrere Vertreter angegeben, so gilt nur der zuerst genannte
Vertreter als Vertreter und wird als solcher eingetragen.

c) Isteine Kanzlei oder Kanzleigemeinschaft von Rechtsanwélten, Patentanwil-
ten oder Markenanwiélten als Vertreterin beim Internationalen Biiro angege-
ben worden, so gilt diese als ein Vertreter.

d)
2) [Bestellung des Vertreters]

a)’ Die Bestellung eines Vertreters kann in dem internationalen Gesuch oder vom
neuen Inhaber der internationalen Registrierung in einem Antrag nach Re-
gel 25 Absatz 1 Buchstabe a Zifferi erfolgen und hat den nach den

7 Fassung gemiss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen And. (AS 2021 624).
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b)s

Verwaltungsvorschriften angegebenen Namen und die Anschrift sowie die E-
Mail-Adresse des Vertreters anzugeben.

Die Bestellung eines Vertreters kann auch in einer getrennten Mitteilung er-
folgen, sofern das dafiir vorgesehene amtliche Formblatt verwendet wird, und
sie kann sich auf eine oder mehrere bestimmte internationale Gesuche oder
internationale Registrierungen desselben Hinterlegers oder Inhabers beziehen.
Einzureichen ist dieses Formblatt beim Internationalen Biiro:

i)  von dem Hinterleger, dem Inhaber oder dem bestellten Vertreter; oder
ii) von der Behorde der Vertragspartei des Inhabers.

Das Formblatt ist vom Hinterleger, vom Inhaber oder von der einreichenden
Behorde zu unterschreiben.

3) [Nicht vorschriftsméBige Bestellung]

a)

b)

<)

Ist nach Auffassung des Internationalen Biiros die Bestellung eines Vertreters
nach Absatz 2 nicht vorschriftsmiBig, so benachrichtigt es den Hinterleger
oder den Inhaber, den vermeintlichen Vertreter und, falls es sich bei dem Ab-
sender oder Ubermittler um eine Behorde handelt, diese Behorde entspre-
chend.

Solange die einschldgigen Erfordernisse nach Absatz 2 nicht erfiillt sind, iiber-
sendet das Internationale Biiro alle diesbeziiglichen Mitteilungen an den Hin-
terleger oder Inhaber, jedoch nicht an den vermeintlichen Vertreter.

4) [Eintragung der Bestellung eines Vertreters und Mitteilung dariiber; Datum des
Wirksamwerdens der Bestellung]

a)?

b)

Stellt das Internationale Biiro fest, dass die Bestellung eines Vertreters den
geltenden Erfordernissen entspricht, so trigt es die Tatsache, dass der Hinter-
leger oder Inhaber einen Vertreter hat, sowie Namen, Anschrift und E-Mail-
Adresse des Vertreters im internationalen Register ein. In diesem Fall ist das
Datum des Wirksamwerdens der Bestellung das Datum, an dem das Interna-
tionale Biiro das internationale Gesuch, den Antrag oder die gesonderte Mit-
teilung, in welcher der Vertreter bestellt worden ist, erhalten hat.

Das Internationale Biiro unterrichtet sowohl den Hinterleger oder den Inhaber
—und im letzteren Fall auch die Amter der benannten Vertragsparteien — als
auch den Vertreter von der Eintragung nach Buchstabe a. Erfolgte die Bestel-
lung in einer gesonderten Mitteilung iiber eine Behorde, so unterrichtet das
Internationale Biiro auch diese Behorde von der Eintragung.

5) [Wirkung der Bestellung eines Vertreters]

a)

Sofern diese Ausfiihrungsordnung nicht ausdriicklich etwas anderes vorsieht,
ersetzt die Unterschrift eines nach Absatz 4 Buchstabe a eingetragenen Ver-
treters die Unterschrift des Hinterlegers oder des Inhabers.

8 Fassung gemiss der am 1. Nov. 2022 in Kraft getretenen And. (AS 2023 67).
9 Fassung gemiss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen And. (AS 2021 624).
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b)

Sofern in dieser Ausfithrungsordnung nicht ausdriicklich eine Aufforderung,
Unterrichtung oder sonstige Mitteilung sowohl an den Hinterleger oder Inha-
ber als auch an den Vertreter verlangt wird, richtet das Internationale Biiro
alle Aufforderungen, Unterrichtungen oder sonstigen Mitteilungen, die in Er-
mangelung eines Vertreters an den Hinterleger oder Inhaber gesandt werden
miissten, an den nach Absatz 4 Buchstabe a eingetragenen Vertreter; jede
Aufforderung, Unterrichtung oder sonstige Mitteilung, die auf diese Weise an
den genannten Vertreter gerichtet wird, hat dieselbe Wirkung, als sei sie an
den Hinterleger oder den Inhaber gerichtet worden.

Jede von dem nach Absatz 4 Buchstabe a eingetragenen Vertreter an das In-
ternationale Biiro gerichtete Mitteilung hat dieselbe Wirkung, als sei sie vom
Hinterleger oder vom Inhaber an das Biiro gerichtet worden.

6) [Loschung der Eintragung; Datum des Wirksamwerdens der Loschung]

a)

b)

c)

d)1o

e)

Jede Eintragung nach Absatz 4 Buchstabe a wird geldscht, wenn die Lo-
schung in einer vom Hinterleger, vom Inhaber oder vom Vertreter unterzeich-
neten Mitteilung beantragt wird. Die Eintragung wird vom Internationalen
Biiro von Amts wegen geldscht, wenn ein neuer Vertreter bestellt wird oder
wenn eine Anderung des Inhabers eingetragen und vom neuen Inhaber der
internationalen Registrierung kein Vertreter bestellt worden ist.

Vorbehaltlich des Buchstabens c ist die Loschung ab dem Datum des Ein-
gangs der entsprechenden Mitteilung beim Internationalen Biiro wirksam.

Wird die Loschung vom Vertreter beantragt, so wird sie ab dem fritheren der

folgenden Daten wirksam:

i) dem Datum des Eingangs einer Mitteilung beim Internationalen Biiro
iiber die Bestellung eines neuen Vertreters;

ii) dem Datum, an dem eine Frist von zwei Monaten nach Eingang des An-
trags des Vertreters auf Loschung der Eintragung ablauft.

Bis zum Datum des Wirksamwerdens der Loschung richtet das Internationale
Biiro alle in Absatz 5 Buchstabe b genannten Mitteilungen sowohl an den
Hinterleger oder den Inhaber als auch an den Vertreter.

Das Internationale Biiro unterrichtet nach Fingang eines vom Vertreter ge-
stellten Antrags auf Loschung den Hinterleger oder den Inhaber entsprechend.

Sobald der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Loschung bekannt ist, unter-
richtet das Internationale Biiro den Vertreter, dessen Eintragung geldscht wor-
den ist, den Hinterleger oder den Inhaber, und, wenn die Bestellung des Ver-
treters liber eine Behorde eingereicht worden ist, diese Behdrde iiber die
Loschung und das Datum des Wirksamwerdens.

Uber Loschungen auf Antrag des Inhabers oder des Vertreters des Inhabers
sind auch die Amter der benannten Vertragsparteien zu unterrichten.

10 Fassung gemiss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen And. (AS 2021 624).
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Regel 4 Berechnung der Fristen
1) [Nach Jahren bemessene Fristen]

Jede nach Jahren bemessene Frist endet im massgeblichen folgenden Jahr in dem Mo-
nat, der dieselbe Bezeichnung, und an dem Tag, der dieselbe Zahl trdgt wie der Monat
und der Tag des Ereignisses, an dem die Frist begann; hat sich das Ereignis jedoch am
29. Februar zugetragen, und endet der Februar des massgeblichen folgenden Jahres
am 28., so endet die Frist am 28. Februar.

2) [Nach Monaten bemessene Fristen]

Jede nach Monaten bemessene Frist endet im massgeblichen folgenden Monat an dem
Tag, der dieselbe Zahl tragt wie der Tag des Ereignisses, an dem die Frist begann; hat
der massgebliche folgende Monat jedoch keinen Tag mit der entsprechenden Zahl, so
endet die Frist am letzten Tag des betreffenden Monats.

3) [In Tagen bemessene Fristen]

Jede in Tagen bemessene Frist beginnt an dem auf den Eintritt des betreffenden Er-
eignisses folgenden Tag und endet entsprechend.

4) [Ablauf an einem Tag, an dem das Internationale Biiro oder eine Behorde fiir die
Offentlichkeit nicht gedffnet ist]

Endet eine Frist an einem Tag, an dem das Internationale Biiro oder die betreffende
Behérde fiir die Offentlichkeit nicht gedffnet ist, so endet die Frist, ungeachtet der
Absitze 1 bis 3, am ersten darauf folgenden Tag, an dem das Internationale Biiro oder
die betreffende Behorde fiir die Offentlichkeit gedffnet ist.

5) [Angabe des Datums des Ablaufs]

Das Internationale Biiro gibt in allen Féllen, in denen es eine Frist setzt, das Datum
des Ablaufs der entsprechenden Frist nach den Absétzen 1 bis 3 an.

Regel 5 Entschuldigung der Fristversdumnis!!
1) [Entschuldigung der Fristversdumnis aufgrund von hoherer Gewalt]

Versdumt ein Beteiligter eine in der Ausfiihrungsordnung vorgesehene Frist fiir die
Vornahme einer Handlung, die an das Internationale Biiro gerichtet ist, so wird dies
entschuldigt, wenn der Beteiligte dem Internationalen Biiro iiberzeugend nachweist,
dass die Fristversdumnis durch einen Krieg, eine Revolution, eine Stérung der 6ffent-
lichen Ordnung, einen Streik, eine Naturkatastrophe oder Stérungen im Post- und Zu-
stelldienst oder bei elektronisch iibersandten Mitteilungen aufgrund von Umstinden,
auf die der Beteiligte keinen Einfluss hat, oder aus einem anderen Grund hoherer Ge-
walt verursacht wurde.!2

2) und 3)13

I Fassung geméss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen And. (AS 2021 624).
12° Fassung gemiss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen And. (AS 2021 624).
13 Aufgehoben durch die am 1. Nov. 2021 in Kraft getretene And. (AS 2021 624).
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4) [Einschrankung der Entschuldigung]

Ein Fristversdumnis wird aufgrund dieser Regel nur entschuldigt, wenn der Nachweis
oder die Handlung nach Absatz 1 sobald als vernunftgeméss moglich und spétestens
sechs Monate nach Ablauf der anwendbaren Frist beim Internationalen Biiro eingeht
beziehungsweise vorgenommen wird.!4

(5) [Internationales Gesuch und nachtrdgliche Benennung]

Erhélt das Internationale Biiro ein internationales Gesuch oder eine nachtrégliche
Benennung nach Ablauf der in Artikel 3 Absatz 4 des Protokolls und in Regel 24
Absatz 6 Buchstabe b vorgesehenen Frist von zwei Monaten und gibt die beteiligte
Behorde an, dass der verspétete Eingang auf die in Absatz 1 genannten Umsténde
zuriickzufiihren ist, so finden Absitze lund 4 Anwendung.15

Regel 5bis Weiterbehandlung
1) [Antrag]

a)!6 Hat ein Hinterleger oder Inhaber eine der in den Regeln 11 Absétze 2 und 3,
12 Absatz 7, 20bis Absatz 2, 24 Absatz 5 Buchstabe b, 26 Absatz 2, 27bs Ab-
satz 3 Buchstabe c, 34 Absatz 3 Buchstabe ¢ Ziffer iii und 39 Absatz 1 ange-
gebenen oder genannten Fristen nicht eingehalten, so behandelt das Internati-
onale Biiro das internationale Gesuch, die nachtragliche Benennung, die
betreffende Zahlung oder den betreffenden Antrag dennoch weiter, wenn:

i)  ein dahin gehender vom Hinterleger oder Inhaber unterschriebener An-
trag auf dem amtlichen Formblatt beim Internationalen Biiro eingereicht
wird; und

ii) innerhalb von zwei Monaten nach dem Datum, an dem die betreffende
Frist abgelaufen ist, der Antrag eingeht, die im Gebiihrenverzeichnis an-
gegebene Gebiihr entrichtet wird und zusammen mit dem Antrag alle Er-
fordernisse, fiir welche die betreffende Frist gilt, erfiillt werden.

b) Ein Antrag, der Buchstabe a Ziffern i und ii nicht erfiillt, wird nicht als solcher
betrachtet, und das Internationale Biiro teilt dies dem Hinterleger oder Inhaber
mit.

2) [Eintragung und Mitteilung]

Das Internationale Biiro trégt jede Weiterbehandlung in das internationale Register
ein und teilt dies dem Hinterleger oder Inhaber mit.

Regel 6 Sprachen
1) [Internationales Gesuch]

Das internationale Gesuch ist je nach Vorschrift der Ursprungsbehdrde in Englisch,
Franzosisch oder Spanisch abzufassen, wobei die Ursprungsbehdrde dem Hinterleger
die Wahl zwischen Englisch, Franzoésisch und Spanisch freistellen kann.

14 Fassung geméss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen And. (AS 2021 624).
15" Fassung gemiss der am 1. Nov. 2022 in Kraft getretenen And. (AS 2023 67).
16 Fassung gemiss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen And. (AS 2021 624).
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2) [Andere Mitteilungen als internationale Gesuche]

Mitteilungen iiber ein internationales Gesuch oder eine internationale Registrierung
sind, vorbehéltlich der Regel 17 Absatz 2 Ziffer v und Absatz 3, wie folgt abzufassen:

)

ii)

iii)

iv)

in Englisch, Franzosisch oder Spanisch, wenn die Mitteilung vom Hinterleger
oder vom Inhaber oder von einer Behorde an das Internationale Biiro gerichtet
ist;

in der nach Regel 7 Absatz 2 anwendbaren Sprache, wenn die Mitteilung aus
der Erkldrung iiber die beabsichtigte Benutzung einer Marke besteht, die dem
internationalen Gesuch nach Regel 9 Absatz 5 Buchstabe f oder der nachtrag-
lichen Benennung nach Regel 24 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer i beigefiigt ist;

in der Sprache des internationalen Gesuchs, wenn es sich bei der Mitteilung
um eine vom Internationalen Biiro an eine Behdrde gerichtete Benachrichti-
gung handelt, es sei denn, diese Behorde hat dem Internationalen Biiro mitge-
teilt, dass alle derartigen Benachrichtigungen in Englisch abzufassen sind oder
in Franzosisch abzufassen sind oder in Spanisch abzufassen sind; betrifft die
Mitteilung des Internationalen Biiros die Eintragung einer internationalen Re-
gistrierung in das internationale Register, so ist in der Mitteilung anzugeben,
in welcher Sprache das entsprechende internationale Gesuch beim Internatio-
nalen Biiro eingegangen ist;

in der Sprache des internationalen Gesuchs, wenn es sich bei der Mitteilung
um eine vom Internationalen Biiro an den Hinterleger oder den Inhaber ge-
richtete Benachrichtigung handelt, es sei denn dieser Hinterleger oder Inhaber
hat den Wunsch gedussert, alle derartigen Benachrichtigungen in Englisch
oder in Franzosisch oder in Spanisch zu erhalten.

3) [Eintragung und Verdffentlichung]

a)

b)

10/ 74

Die Eintragung in das internationale Register und die im Blatt vorzunehmende
Verbffentlichung der internationalen Registrierung und aller Angaben, die
aufgrund dieser Ausfithrungsordnung in Bezug auf die internationale Regist-
rierung sowohl einzutragen als auch zu verdffentlichen sind, sind in Englisch,
Franzosisch und Spanisch abzufassen. In der Eintragung und in der Ver6ffent-
lichung der internationalen Registrierung ist die Sprache anzugeben, in der
das internationale Gesuch beim Internationalen Biiro eingegangen ist.

Wird eine erste nachtragliche Benennung in Bezug auf eine internationale Re-
gistrierung vorgenommen, die aufgrund fritheren Fassungen dieser Regel nur
in Franzosisch oder nur in Englisch und Franzdsisch ver6ffentlicht worden ist,
so ver6ffentlicht das Internationale Biiro zusammen mit der Ver6ffentlichung
dieser nachtraglichen Benennung im Blatt entweder die internationale Regist-
rierung in Englisch und Spanisch und verdffentlicht sie erneut in Franzosisch
oder es verdffentlicht die internationale Registrierung in Spanisch und verdf-
fentlicht sie erneut in Englisch und Franzdsisch. Diese nachtrigliche Benen-
nung ist in Englisch, Franzdsisch und Spanisch in das internationale Register
einzutragen.
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4) [Ubersetzung]

a) Die fiir die Mitteilungen nach Absatz 2 Ziffern iii) und iv) und die Eintragun-
gen und Verdffentlichungen nach Absatz 3 erforderlichen Ubersetzungen
werden vom Internationalen Biiro gefertigt. Der Hinterleger beziehungsweise
der Inhaber kann dem internationalen Gesuch oder einem Antrag auf Eintra-
gung einer nachtriglichen Benennung oder einer Anderung einen Uberset-
zungsvorschlag fiir jeden im internationalen Gesuch oder im Antrag enthalte-
nen Text beifiigen. Wird der Ubersetzungsvorschlag vom Internationalen
Biiro nicht fiir richtig befunden, so wird er vom Internationalen Biiro berich-
tigt, nachdem der Hinterleger oder der Inhaber aufgefordert worden ist, inner-
halb eines Monats nach der Aufforderung zu den vorgeschlagenen Berichti-
gungen Stellung zu nehmen.

b) Ungeachtet des Buchstabens a {ibersetzt das Internationale Biiro die Marke
nicht. Gibt der Hinterleger oder der Inhaber in Ubereinstimmung mit Regel 9
Absatz 4 Buchstabe b Ziffer iii oder Regel 24 Absatz 3 Buchstabe ¢ eine oder
mehrere Ubersetzungen der Marke an, so wird die Richtigkeit dieser Uberset-
zungen vom Internationalen Biiro nicht gepriift.

Regel 7 Notifikation bestimmter besonderer Erfordernisse

D ...
2) [Absicht die Marke zu benutzen]

Verlangt eine Vertragspartei als eine benannte Vertragspartei eine Erkldrung iiber die
beabsichtigte Benutzung der Marke, so notifiziert sie dem Generaldirektor dieses Er-
fordernis. Verlangt diese Vertragspartei, dass die Erklarung vom Hinterleger person-
lich zu unterschreiben und auf einem dem internationalen Gesuch beigefiigten beson-
deren amtlichen Formblatt vorzunehmen ist, so hat die Notifikation eine diesbeziiglich
Aussage zu enthalten und den genauen Wortlaut der erforderlichen Erklarung anzu-
geben. Verlangt die Vertragspartei ferner, dass die Erklarung in Englisch, Franzgsisch
oder Spanisch abgefasst wird, so ist die verlangte Sprache in der Notifikation anzuge-
ben.

3) [Notifikation]

a) Notifikationen nach Absatz 2 kénnen von der Vertragspartei zum Zeitpunkt
der Hinterlegung ihrer Ratifizierungs-, Annahme-, Genehmigungs- oder Bei-
trittsurkunde zu dem Protokoll vorgenommen werden; das Datum des Wirk-
samwerdens der Notifikation ist dasselbe wie das Datum des Inkrafttretens
des Protokolls fiir die Vertragspartei,, welche die Notifikation vorgenommen
hat. Die Notifikation kann auch zu einem spéteren Zeitpunkt erfolgen; in die-
sem Fall wird sie drei Monate nach ihrem Eingang beim Generaldirektor oder
zu einem in der Notifikation angegebenen spiteren Datum in Bezug auf inter-
nationale Registrierungen mit demselben oder einem spéteren Datum ab dem
Datum des Wirksamwerdens der Notifikation wirksam.

b) Notifikationen nach Absatz 2 konnen jederzeit zuriickgenommen werden. Die
Riicknahmeanzeige ist an den Generaldirektor zu richten. Die Riicknahme
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wird mit dem Eingang der Riicknahmeanzeige beim Generaldirektor oder an
einem in der Anzeige angegebenen spateren Datum wirksam.

Kapitel 2
Internationale Gesuche

Regel 8 Mehrere Hinterleger
1 ...

2) [Zwei oder mehr Hinterleger]

Zwei oder mehr Hinterleger konnen ein internationales Gesuch gemeinsam einrei-
chen, wenn das Basisgesuch von ihnen gemeinsam eingereicht worden ist oder, wenn
sie gemeinsam Inhaber der Basiseintragung sind und jeder von ihnen berechtigt ist,
im Hinblick auf die Vertragspartei, deren Behorde die Ursprungsbehorde ist, ein in-
ternationales Gesuch nach Artikel 2 Absatz 1 des Protokolls einzureichen.

Regel 9 Erfordernisse beziiglich des internationalen Gesuchs
1) [Einreichung]

Das internationale Gesuch ist von der Ursprungsbehérde beim Internationalen Biiro
einzureichen.

2) [Formblatt und Unterschrift]
a) Das internationale Gesuch ist auf dem amtlichen Formblatt einzureichen.

b) Das internationale Gesuch ist von der Ursprungsbehorde und, falls die Ur-
sprungsbehdrde dies verlangt, auch vom Hinterleger zu unterschreiben. Ver-
langt die Ursprungsbehorde nicht, 1dsst es aber zu, dass der Hinterleger das
internationale Gesuch unterschreibt, so kann der Hinterleger das internatio-
nale Gesuch unterschreiben.

3) [Gebiihren]

Die fiir das internationale Gesuch geltenden vorgeschriebenen Gebiihren sind nach
den Regeln 10, 34 und 35 zu entrichten.

4) [Inhalt des Internationalen Gesuchs]

a) Das internationale Gesuch muss Folgendes enthalten oder angeben:!7
i) den nach den Verwaltungsvorschriften angegebenen Namen des Hinter-
legers;
ii)18 die nach den Verwaltungsvorschriften angegebene Anschrift und die
E-Mail-Adresse des Hinterlegers;

17" Fassung geméss der am 1. Febr. 2021 in Kraft getretenen And. (AS 2021 92).
18 Fassung gemiss der am 1. Febr. 2021 in Kraft getretenen And. (AS 2021 92).
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19
20
21

iii)19 gegebenenfalls den nach den Verwaltungsvorschriften angegebenen Na-
men und die Anschrift, sowie die E-Mail-Adresse des Vertreters;

iv) falls der Hinterleger sich aufgrund der Pariser Verbandsiibereinkunft
zum Schutz des gewerblichen Eigentums die Prioritit einer fritheren An-
meldung zunutze zu machen wiinscht, eine Erkldrung, in der die Prioritét
dieser fritheren Anmeldung beansprucht wird, zusammen mit der Angabe
des Namens der Behdrde, bei der die Anmeldung eingereicht wurde, und
des Datums sowie, falls vorhanden, die Nummer dieser Anmeldung und,
falls sich die frilhere Anmeldung nicht auf alle in dem internationalen
Gesuch aufgefithrten Waren und Dienstleistungen bezieht, die Angabe
der Waren und Dienstleistungen, auf die sich die friihere Anmeldung be-
zieht;

v)20 eine Abbildung der Marke, die gemiss den Verwaltungsvorschriften ein-
gereicht wird, muss in Farbe sein, wenn die Farbe gemaéss Ziffer vii) be-
ansprucht wird;

vi) falls der Hinterleger wiinscht, dass die Marke als Marke in Standard-
schriftzeichen angesehen wird, eine dahin gehende Erklarung;

vii)2! falls Farbe als unterscheidendes Merkmal der Marke im Basisgesuch
oder der Basiseintragung beansprucht wird, oder der Hinterleger Farbe
als unterscheidendes Merkmal der Marke beanspruchen méchte und die
im Basisgesuch oder der Basiseintragung enthaltene Marke in Farbe ist,
in Farbe geschiitzt ist, oder der Schutz der Farbe beantragt wurde, die
Angabe, dass Farbe beansprucht wird, und die Angabe der beanspruchten
Farbe oder Farbenzusammenstellung in Worten;

viibis falls die Marke, die Gegenstand des Basisgesuchs oder der Basiseintra-
gung ist, aus einer Farbe oder einer Kombination von Farben an sich be-
steht, eine dahingehende Angabe;

viii) falls sich das Basisgesuch oder die Basiseintragung auf eine dreidimen-
sionale Marke bezieht, die Angabe «three-dimensional mark»/«marque
tridimensionnelle» («dreidimensionale Marke»);

ix) falls sich das Basisgesuch oder die Basiseintragung auf ein Horzeichen
bezieht, die Angabe «sound mark»/«marque sonore» («Horzeicheny);

x) falls sich das Basisgesuch oder die Basiseintragung auf eine Kollektiv-
marke, eine Giitermarke oder eine Garantiemarke bezieht, eine dahin ge-
hende Angabe;

xi) falls das Basisgesuch oder die Basiseintragung eine Beschreibung der
Marke in Worten enthélt und die Ursprungsbehérde die Aufnahme der
Beschreibung verlangt, diese Beschreibung; liegt diese Beschreibung in
einer anderen Sprache als der des internationalen Gesuchs vor, so ist sie
in der Sprache des internationalen Gesuchs abzufassen;

Fassung geméss der am 1. Febr. 2021 in Kraft getretenen And. (AS 2021 92).
Fassung gemiss der am 1. Febr. 2023 in Kraft getretenen And. (AS 2023 68).
Fassung gemiss der am 1. Febr. 2023 in Kraft getretenen And. (AS 2023 68).
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xii) falls die Marke insgesamt oder teilweise aus anderen als lateinischen
Schriftzeichen oder aus anderen als arabischen oder romischen Zahlen
besteht, eine Transliteration der Schriftzeichen in lateinische Schriftzei-
chen und der Zahlen in arabische Zahlen; die Transliteration in lateini-
sche Schriftzeichen hat sich nach der Phonetik der Sprache des internati-
onalen Gesuchs zu richten;

xiii) die Namen der Waren und Dienstleistungen, fiir die um internationale
Registrierung der Marke nachgesucht wird, gruppiert in die entsprechen-
den Klassen der internationalen Klassifikation der Waren und Dienstleis-
tungen, wobei jeder Gruppe die Nummer der entsprechenden Klasse vo-
rangestellt und jede Gruppe in der Reihenfolge der Klassen der
Klassifikation angeordnet wird; die Waren und Dienstleistungen sind in
genauen Begriffen anzugeben, vorzugsweise unter Verwendung der
Worter aus dem alphabetischen Verzeichnis der genannten Klassifika-
tion; das internationale Gesuch kann Einschridnkungen des Verzeichnis-
ses der Waren und Dienstleistungen in Bezug auf eine oder mehrere be-
nannte Vertragsparteien enthalten; die Einschrinkung in Bezug auf
einzelne Vertragsparteien kann unterschiedlich sein;

xiv) den Betrag der gezahlten Gebiihren und die gewihlte Zahlungsweise oder
den Auftrag zur Abbuchung des geforderten Gebiihrenbetrags von einem
beim Internationalen Biiro erdffneten Konto sowie den Namen des Ein-
zahlers oder Auftraggebers der Zahlung; und

xv) die benannten Vertragsparteien.

b) Das internationale Gesuch kann ferner folgendes enthalten:

i)  falls der Hinterleger eine natiirliche Person ist, eine Angabe des Staates,
dessen Angehoriger der Hinterleger ist;

ii) falls der Hinterleger eine juristische Person ist, Angaben iiber die Rechts-
natur der juristischen Person sowie iiber den Staat und gegebenenfalls die
Gebietseinheit innerhalb des Staates, nach dessen Recht die juristische
Person gegriindet wurde;

iii) falls die Marke ganz oder teilweise aus einem oder mehreren Worten be-
steht, die tibersetzt werden konnen, eine Ubersetzung dieses Wortes oder
dieser Worte ins Englische, Franzosische und Spanische oder in eine oder
zwei dieser Sprachen;

iv) falls der Hinterleger Farbe als unterscheidendes Merkmal der Marke be-
ansprucht, fiir jede Farbe eine in Worten ausgedriickte Angabe der we-
sentlichen Teile der Marke, die in dieser Farbe gehalten sind;

v) falls der Hinterleger auf den Schutz eines Bestandteils der Marke ver-
zichten méchte, einen dahingehenden Hinweis und die Angabe des Be-
standteils oder der Bestandteile, bei welchen auf Schutz verzichtet wird;

vi) eine Beschreibung der Marke in Worten oder, wenn der Hinterleger dies
wiinscht, die im Basisgesuch oder der Basiseintragung enthaltene Be-
schreibung der Marke in Worten, wenn diese nicht nach Absatz 4 Buch-
stabe a Ziffer xi eingereicht worden ist.
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5) [Zusitzlicher Inhalt des internationalen Gesuchs]

a)
b)

c)

d)

Das internationale Gesuch muss die Nummer und das Datum des Basisge-
suchs oder der Basiseintragung und eine oder mehrere der folgenden Angaben
enthalten:

i)  wenn die Vertragspartei, deren Behdrde die Ursprungsbehorde ist, ein
Staat ist, dass der Hinterleger ein Angehoriger dieses Staates ist;

ii) wenn die Vertragspartei, deren Behorde die Ursprungsbehorde ist, eine
Organisation ist, den Namen des Mitgliedsstaates dieser Organisation,
dessen Angehoriger der Hinterleger ist;

iii) dass der Hinterleger einen Wohnsitz im Gebiet der Vertragspartei hat,
deren Behorde die Ursprungsbehorde ist;

iv) dass der Hinterleger eine tatsdchliche und nicht nur zum Schein beste-
hende gewerbliche oder Handelsniederlassung im Gebiet der Vertrags-
partei hat, deren Behorde die Ursprungsbehorde ist.

Wenn die nach Absatz 4 Buchstabe a Ziffer ii angegebene Anschrift des Hin-
terlegers nicht in dem Gebiet der Vertragspartei ist, deren Behorde die Ur-
sprungsbehdrde ist, und wenn nach Buchstabe a Ziffer i oder Ziffer ii oder
Buchstabe b Ziffer iii oder Ziffer iv angegeben worden ist, dass der Hinterle-
ger einen Wohnsitz oder eine Niederlassung im Gebiet dieser Vertragspartei
hat, muss dieser Wohnsitz oder die Anschrift dieser Niederlassung im inter-
nationalen Gesuch angegeben werden.

Das internationale Gesuch muss eine Erklarung der Ursprungsbehdrde enthal-

ten, die folgendes bestétigt:

i)  das Datum, an dem der Antrag um Einreichung des internationalen Ge-
suchs beim Internationalen Biiro bei der Ursprungsbehdrde eingegangen
ist;

ii) dass der in dem internationalen Gesuch genannte Hinterleger und der In-
haber der Basiseintragung dieselbe Person ist;

iii) dass jede in Absatz 4 Buchstabe a Ziffern viibis bis xi genannte und im
internationalen Gesuch gemachte Angabe auch im Basisgesuch bezie-
hungsweise in der Basiseintragung gemacht wurde;

iv) dass die Marke, die Gegenstand des internationalen Gesuchs ist, dieselbe
ist wie im Basisgesuch beziehungsweise in der Basiseintragung;

v)22 dass, falls Farbe als unterscheidendes Merkmal der Marke im Basisge-
such oder der Basiseintragung beansprucht wird, oder, falls fiir die Marke
im Basisgesuch oder der Basiseintragung der Schutz der Farbe beantragt
wurde oder die Marke in Farbe geschiitzt ist, ein Farbanspruch in das
internationale Gesuch aufgenommen wird, oder, falls Farbe als unter-
scheidendes Merkmal der Marke im internationalen Gesuch beansprucht
wird, ohne im Basisgesuch oder der Basiseintragung beansprucht worden

22 Fassung gemiss der am 1. Febr. 2023 in Kraft getretenen And. (AS 2023 68).
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zu sein, die Marke im Basisgesuch oder der Basiseintragung tatsdchlich
in der beanspruchten Farbe oder Farbkombination ist; und

vi) dass die im internationalen Gesuch angegebenen Waren und Dienstleis-
tungen von dem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen des Basis-
gesuchs bezichungsweise der Basiseintragung erfasst sind.

e) Stiitzt sich das internationale Gesuch auf zwei oder mehr Basisgesuche oder
Basiseintragungen, so gilt die unter Buchstabe d genannte Erkldrung als auf
alle jene Basisgesuche oder Basiseintragungen anwendbar.

f)  Enthilt das internationale Gesuch die Benennung einer Vertragspartei, die
eine Notifikation nach Regel 7 Absatz 2 vorgenommen hat, so muss das inter-
nationale Gesuch auch eine Erklarung {iber die beabsichtigte Benutzung der
Marke in dem Gebiet dieser Vertragspartei enthalten; die Erkldrung wird als
Teil der Benennung der Vertragspartei betrachtet, die sie verlangt, und ist, wie
von der Vertragspartei verlangt,

i)  entweder von dem Hinterleger personlich zu unterschreiben und auf ei-
nem dem internationalen Gesuch beigefiigten besonderen amtlichen
Formblatt einzureichen; oder

ii) in das internationale Gesuch aufzunehmen.

g) Enthilt ein internationales Gesuch die Benennung einer Vertragsorganisation,
so kann es auch die folgenden Angaben enthalten:

i) falls der Hinterleger nach dem Recht dieser Vertragsorganisation den
Zeitrang einer oder mehrerer dlterer Marken beansprucht, die in einem
oder fiir einen Mitgliedstaat dieser Organisation eingetragen sind, eine
dahin gehende Erklarung, in welcher der Mitgliedstaat oder die Mitglied-
staaten angegeben werden, in denen oder fiir die die dltere Marke einge-
tragen ist, das Datums des Wirksamwerdens der betreffenden Registrie-
rung, die Nummer der betreffenden Registrierung und die Waren und
Dienstleistungen, fiir die die dltere Marke eingetragen ist. Diese Angaben
sind dem internationalen Gesuch auf einem amtlichen Formblatt beizu-
figen.

ii) wenn der Hinterleger nach dem Recht der Vertragsorganisation zusitz-
lich zu der Sprache des internationalen Gesuches eine zweite Arbeits-
sprache vor der Behorde der Vertragsorganisation angeben muss, die An-
gabe dieser zweiten Sprache.

6)-7) ...
Regel 10 Gebiihren fiir das internationale Gesuch

D ...

2) [Vorgeschriebene Gebiihren]

Fiir das internationale Gesuch ist die Zahlung der unter Nummer 2 des Gebiihrenver-
zeichnisses angegebenen oder genannten Grundgebiihr, Ergidnzungsgebiihr und/
oder individuellen Gebiihr und gegebenenfalls Zusatzgebiihr erforderlich. Diese Ge-
biihren sind fiir zehn Jahre zu entrichten.
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3) ...

Regel 11 Andere als die Klassifikation der Waren und Dienstleistungen
betreffende Mingel

1 ...

2) [Vom Hinterleger zu behebende Méngel]

a) Enthilt das internationale Gesuch nach Auffassung des Internationalen Biiros
andere als die in den Absétzen 3, 4 und 6 und in den Regeln 12 und 13 ge-
nannten Méngel, so teilt es dem Hinterleger den Mangel mit und benachrich-
tigt gleichzeitig die Ursprungsbehorde.

b) Diese Mingel kénnen vom Hinterleger innerhalb von drei Monaten nach dem

Datum behoben werden, an dem das Internationale Biiro den Mangel mitge-
teilt hat. Wird ein Mangel nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Datum
behoben, an dem das Internationale Biiro den Mangel mitgeteilt hat, so gilt
das internationale Gesuch als zuriickgenommen, und das Internationale Biiro
benachrichtigt davon gleichzeitig den Hinterleger und die Ursprungsbehdrde.

3) [Von dem Hinterleger oder der Ursprungsbehorde zu behebende Méngel]

a)

b)

Sind ungeachtet des Absatzes 2 die nach Regel 10 zu entrichtenden Gebiihren
von der Ursprungsbehdrde an das Internationale Biiro entrichtet worden und
liegt der eingegangene Gebiihrenbetrag nach Auffassung des Internationalen
Biiros unter dem erforderlichen Betrag, so teilt es dies gleichzeitig der Ur-
sprungsbehdrde und dem Hinterleger mit. Der Fehlbetrag wird in der Mittei-
lung angegeben.

Der Fehlbetrag kann von der Ursprungsbehdrde oder vom Hinterleger inner-
halb von drei Monaten nach dem Datum der Mitteilung durch das Internatio-
nale Biiro entrichtet werden. Wird der Fehlbetrag nicht innerhalb von drei
Monaten nach dem Datum entrichtet, an dem das Internationale Biiro den
Mangel mitgeteilt hat, so gilt das internationale Gesuch als zuriickgenommen,
und das Internationale Biiro benachrichtigt davon gleichzeitig die Ursprungs-
behdrde und den Hinterleger.

4) [Von der Ursprungsbehérde zu behebende Méngel]

a)

Wenn das Internationale Biiro:

i)  feststellt, dass das internationale Gesuch die Erfordernisse der Regel 2
nicht erfiillt oder nicht auf dem nach Regel 9 Absatz 2 Buchstabe a vor-
geschriebenen amtlichen Formblatt eingereicht worden ist;

ii) feststellt, dass das internationale Gesuch einen der in Regel 15 Absatz 1
genannten Méngel aufweist;

iii) der Auffassung ist, dass das internationale Gesuch Méngel aufweist, die
sich auf die Berechtigung des Hinterlegers zur Einreichung eines inter-
nationalen Gesuchs beziehen;

iv) der Auffassung ist, dass das internationale Gesuch Méngel aufweist, die
sich auf die in Regel 9 Absatz 5 Buchstabe d genannte Erkldrung der Ur-
sprungsbehdrde beziehen;
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b)

V) .
vi) feststellt, dass das internationale Gesuch nicht von der Ursprungsbehoérde
unterschrieben ist; oder

vii) feststellt, dass das internationale Gesuch nicht das Datum und die Num-
mer des Basisgesuchs beziehungsweise der Basiseintragung enthlt,

so teilt es dies der Ursprungsbehdrde mit und benachrichtigt gleichzeitig den
Hinterleger.

Maingel dieser Art konnen von der Ursprungsbehorde innerhalb von drei Mo-
naten nach dem Datum behoben werden, an dem das Internationale Biiro den
Mangel mitgeteilt hat. Wird ein Mangel nicht innerhalb von drei Monaten
nach dem Datum behoben, an dem das Internationale Biiro ihn mitgeteilt hat,
so gilt das internationale Gesuch als zuriickgenommen, und das Internationale
Biiro benachrichtigt davon gleichzeitig die Ursprungsbehérde und den Hin-
terleger.

5) [Erstattung von Gebiihren]

Gilt das internationale Gesuch nach Absatz 2 Buchstabe b, Absatz 3 oder Absatz 4
Buchstabe b als zuriickgenommen, so erstattet das Internationale Biiro dem Einzahler
die fiir das Gesuch entrichteten Gebiihren nach Abzug eines Betrags in Hohe der hal-
ben unter Nummer 2.1.1 des Gebiihrenverzeichnisses genannten Grundgebiihr zurtick.

6) [Andere Mingel in bezog auf die Benennung einer Vertragspartei|

a)

b)

¢)
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Geht ein internationales Gesuch nach Artikel 3 Absatz 4 des Protokolls beim
Internationalen Biiro innerhalb von zwei Monaten nach Eingang desselben in-
ternationalen Gesuchs bei der Ursprungsbehorde ein, und ist das Internatio-
nale Biiro der Auffassung, dass eine Erkldrung iiber die beabsichtigte Benut-
zung der Marke nach Regel 9 Absatz 5 Buchstabe f erforderlich ist, diese
jedoch fehlt oder den geltenden Erfordernissen nicht entspricht, so teilt das
Internationale Biiro dies umgehend und gleichzeitig dem Hinterleger und der
Ursprungsbehdrde mit.

Die Erkldrung iiber die beabsichtigte Benutzung der Marke gilt als zusammen
mit dem internationalen Gesuch beim Internationalen Biiro eingegangen,
wenn die fehlende oder berichtigte Erklarung beim Internationalen Biiro in-
nerhalb des unter Buchstabe a genannten Zeitraums von zwei Monaten ein-
geht.

Das internationale Gesuch gilt als ohne die Benennung einer Vertragspartei
hinterlegt, fiir welche eine Erkldrung iiber die beabsichtigte Benutzung der
Marke erforderlich ist, wenn die fehlende oder berichtigte Erklarung nach Ab-
lauf des unter Buchstabe b genannten Zeitraums von zwei Monaten eingeht.
Das Internationale Biiro teilt dies gleichzeitig dem Hinterleger und der Ur-
sprungsbehdrde mit, erstattet die fiir diese Vertragspartei bereits entrichtete
Benennungsgebiihr und weist darauf hin, dass die Benennung dieser Vertrags-
partei als nachtragliche Benennung nach Regel 24 erfolgen kann, sofern die-
ser Benennung die erforderliche Erklarung beigefiigt ist.
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7) [Internationales Gesuch, das nicht als solches betrachtet wird]

Wird das internationale Gesuch vom Hinterleger unmittelbar beim Internationalen
Biiro eingereicht oder entspricht es nicht dem Erfordernis der Regel 6 Absatz 1, so
wird das internationale Gesuch nicht als solches betrachtet und wird an den Absender
zurlickgesandt.

Regel 12 Mingel in Bezug auf die Klassifikation der Waren und
Dienstleistungen

1) [Klassifikationsvorschlag]

a) Sind nach Auffassung des Internationalen Biiros die Erfordernisse der Regel 9
Absatz 4 Buchstabe a Ziffer xiii nicht erfiillt, so unterbreitet das Internationale
Biiro fiir die Klassifikation und Gruppierung einen eigenen Vorschlag, {iber-
sendet der Ursprungsbehdrde eine Mitteilung tiber seinen Vorschlag und be-
nachrichtigt gleichzeitig den Hinterleger.

b) In der Mitteilung wird gegebenenfalls auch der Betrag der aufgrund der vor-
geschlagenen Klassifikation und Gruppierung falligen Gebiihren angegeben.

2) [Von dem Vorschlag abweichende Stellungnahme]

Die Ursprungsbehdrde kann dem Internationalen Biiro innerhalb von drei Monaten
nach dem Datum der Mitteilung iiber den Vorschlag eine Stellungnahme zu der vor-
geschlagenen Klassifikation und Gruppierung iibermitteln.

3) [Anmahnung beziiglich des Vorschlags]

Hat die Ursprungsbehorde innerhalb von zwei Monaten nach dem Datum der in Ab-
satz 1 Buchstabe a genannten Mitteilung keine Stellungnahme zu der Klassifikation
und Gruppierung iibermittelt, so iibersendet das Internationale Biiro der Ursprungsbe-
horde und dem Hinterleger eine Mitteilung, in welcher der Vorschlag wiederholt wird.
Die in Absatz 2 genannte Frist von drei Monaten bleibt von der Ubersendung einer
solchen Mitteilung unberiihrt.

4) [Zuriicknahme des Vorschlags]

Nimmt das Internationale Biiro aufgrund der nach Absatz 2 {ibermittelten Stellung-
nahme seinen Vorschlag zuriick, so teilt es dies der Ursprungsbehérde mit und be-
nachrichtigt gleichzeitig den Hinterleger.

5) [Anderung des Vorschlags]

Andert das Internationale Biiro aufgrund der nach Absatz 2 iibermittelten Stellung-
nahme seinen Vorschlag, so teilt es dies der Ursprungsbehdrde mit und benachrichtigt
gleichzeitig den Hinterleger iiber diese Anderung und die sich daraus ergebenden An-
derungen des in Absatz 1 Buchstabe b angegebenen Betrags.

6) [Bestdtigung des Vorschlags]

Bestitigt das Internationale Biiro ungeachtet der in Absatz 2 genannten Stellung-
nahme seinen Vorschlag, so teilt es dies der Ursprungsbehérde mit und benachrichtigt
gleichzeitig den Hinterleger.
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7) [Gebiihren]

a) Ist dem Internationalen Biiro keine Stellungnahme nach Absatz 2 iibermittelt
worden, so ist der in Absatz 1 Buchstabe b genannte Betrag innerhalb von vier
Monaten nach dem Datum der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Mitteilun-
gen zu zahlen; andernfalls gilt das internationale Gesuch als zuriickgenom-
men, und das Internationale Biiro teilt dies der Ursprungsbehdrde mit und be-
nachrichtigt gleichzeitig den Hinterleger.

b) Ist dem Internationalen Biiro eine Stellungnahme nach Absatz 2 {ibermittelt
worden, so ist der in Absatz 1 Buchstabe b oder gegebenenfalls in Absatz 5
genannte Betrag innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Mitteilung
des Internationalen Biiros {iber die Anderung oder Bestitigung seines Vor-
schlags nach Absatz 5 beziehungsweise Absatz 6 zu zahlen; andernfalls gilt
das internationale Gesuch als zurlickgenommen, und das Internationale Biiro
teilt dies der Ursprungsbehdrde mit und benachrichtigt gleichzeitig den Hin-
terleger.

¢) Ist dem Internationalen Biiro eine Stellungnahme nach Absatz 2 iibermittelt
worden und nimmt das Internationale Biiro aufgrund dieser Stellungnahme
seinen Vorschlag nach Absatz 4 zuriick, so wird der in Absatz 1 Buchstabe b
genannte Betrag nicht fallig.

8) [Erstattung der Gebiihren]

Gilt das internationale Gesuch nach Absatz 7 als zuriickgenommen, so erstattet das
Internationale Biiro dem Einzahler die fiir dieses Gesuch entrichteten Gebiihren nach
Abzug eines Betrags in Hohe der halben unter Nummer 2.1.1 des Gebiithrenverzeich-
nisses genannten Grundgebiihr zuriick.

8bis) [Priifung von Einschrankungen]

Das Internationale Biiro priift die in einem internationalen Gesuch enthaltenen Ein-
schrinkungen, wobei die Absitze 1 Buchstabe a und 2 bis 6 sinngeméss Anwendung
finden. Kann das Internationale Biiro die in der Einschrankung angegebenen Waren
und Dienstleistungen nicht in die Klassen der internationalen Klassifikation von Wa-
ren und Dienstleistungen gruppieren, die in dem betreffenden, gegebenenfalls nach
den Absitzen 1 bis 6 gednderten internationalen Gesuch aufgefiihrt sind, so teilt es
einen Mangel mit. Wird der Mangel nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Da-
tum der Mitteilung tiber den Mangel behoben, so gelten die betreffenden Waren und
Dienstleistungen als in der Einschrankung nicht enthalten.

9) [Klassifikation in der Eintragung]

Vorbehaltlich der Ubereinstimmung des internationalen Gesuchs mit den sonstigen
massgeblichen Erfordernissen wird die Marke mit der Klassifikation und Gruppierung
eingetragen, die das Internationale Biiro fiir richtig erachtet.

Regel 13 Maingel in Bezug auf die Angabe der Waren und Dienstleistungen
1) [Mitteilung von Méngeln durch das Internationale Biiro an die Ursprungsbehorde]

Ist das Internationale Biiro der Auffassung, dass Waren oder Dienstleistungen im in-
ternationalen Gesuch mit einem Begriff angegeben sind, der fiir die Zwecke der
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Klassifikation zu unbestimmt beziehungsweise unverstindlich oder sprachlich unrich-
tig ist, so teilt es dies der Ursprungsbehdrde mit und benachrichtigt gleichzeitig den
Hinterleger. Das Internationale Biiro kann in derselben Mitteilung einen Ersatzbegriff
oder die Streichung des Begriffs vorschlagen.

2) [Frist fiir die Behebung von Mingeln]

a) Die Ursprungsbehorde kann innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der
in Absatz 1 genannten Mitteilung einen Vorschlag zur Behebung des Mangels
machen.

b) Wird innerhalb der unter Buchstabe a angegebenen Frist ein fiir das Internati-
onale Biiro annehmbarer Vorschlag zur Behebung des Mangels nicht ge-
macht, so nimmt das Internationale Biiro den Begriff wie im internationalen
Gesuch angegeben in die internationale Registrierung auf, sofern die Ur-
sprungsbehdrde die Klasse angegeben hat, in die dieser Begriff eingeordnet
werden soll; die internationale Registrierung hat eine Angabe dahin gehend
zu enthalten, dass nach Auffassung des Internationalen Biiros der angegebene
Begriff fiir die Zwecke der Klassifikation zu unbestimmt beziehungsweise un-
verstiandlich oder sprachlich unrichtig ist. Ist von der Ursprungsbehorde keine
Klasse angegeben worden, so streicht das Internationale Biiro den betreffen-
den Begriff von Amts wegen, teilt dies der Ursprungsbehérde mit und benach-
richtigt gleichzeitig den Hinterleger.

Kapitel 3
Internationale Registrierungen

Regel 14 Eintragung der Marke im internationalen Register
1) [Eintragung der Marke im internationalen Register]

Stellt das Internationale Biiro fest, dass das internationale Gesuch den massgeblichen
Erfordernissen entspricht, so trigt es die Marke im internationalen Register ein, teilt
den Behorden der benannten Vertragsparteien die internationale Registrierung mit,
benachrichtigt davon die Ursprungsbehdrde und iibersendet dem Inhaber eine Be-
scheinigung. Die Bescheinigung wird dem Inhaber iiber die Ursprungsbehérde iiber-
sendet, wenn sie dies wiinscht und das Internationale Biiro davon benachrichtigt hat.

2) [Inhalt der Registrierung]
Die internationale Registrierung enthélt folgendes:

i)  alle im internationalen Gesuch enthaltenen Angaben mit Ausnahme eines Pri-
oritdtsanspruchs nach Regel 9 Absatz 4 Buchstabe a Ziffer iv, wenn das Da-
tum der fritheren Anmeldung mehr als sechs Monate vor dem der internatio-
nalen Registrierung liegt;

ii) das Datum der internationalen Registrierung;

iii) die Nummer der internationalen Registrierung;
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iv)

wenn die Marke nach der internationalen Klassifikation von Bildbestandteilen
klassifiziert werden kann und sofern das internationale Gesuch keine Erklé-
rung dahingehend enthélt, dass der Hinterleger wiinscht, dass die Marke als
Marke in Standardschriftzeichen angesehen wird, die massgeblichen Klassifi-
kationssymbole der genannten Klassifikation wie vom Internationalen Biiro
bestimmt;

V) ...

vi) dem internationalen Gesuch geméss Regel 9 Absatz 5) Buchstabe g) Ziffer i)
beigefiigte Angaben betreffend den Mitgliedstaat oder die Mitgliedstaaten, in
denen oder fiir die eine dltere Marke, deren Zeitrang beansprucht wird, einge-
tragen ist, das Datum des Wirksamwerdens der Eintragung dieser dlteren
Marke und die Nummer der entsprechenden Registrierung.

Regel 15 Datum der internationalen Registrierung

1) [Mingel, die das Datum der internationalen Registrierung beriihren]

a)

b)

Enthélt das beim Internationalen Biiro eingegangene internationale Gesuch

nicht samtliche der folgenden Bestandteile:

i)  Angaben, welche die Feststellung der Identitét des Hinterlegers gestatten
und ausreichen, um mit dem Hinterleger oder gegebenenfalls dem Ver-
treter in Verbindung zu treten,

ii) die benannten Vertragsparteien;
iii)23 eine Abbildung der Marke;

iv) die Angabe der Waren und Dienstleistungen, fiir die um Registrierung
der Marke nachgesucht wird,

so tragt die internationale Registrierung das Datum des Tages, an dem der
letzte fehlende Bestandteil beim Internationalen Biiro eingegangen ist; geht
der letzte der fehlenden Bestandteile jedoch innerhalb der in Artikel 3 Ab-
satz 4 des Protokolls genannten Frist von zwei Monaten beim Internationalen
Biiro ein, so tragt die internationale Registrierung das Datum des Tages, an
dem das fehlerhafte internationale Gesuch bei der Ursprungsbehorde einge-
gangen ist.

2) [Datum der internationalen Registrierung in sonstigen Féllen]

In allen sonstigen Féllen trdgt die internationale Registrierung das nach Artikel 3 Ab-
satz 4 des Protokolls bestimmte Datum.

23 Fassung gemiss der am 1. Febr. 2023 in Kraft getretenen And. (AS 2023 68).
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Kapitel 4
Sachverhalte bei den Vertragsparteien, die internationale
Registrierungen beriihren

Regel 16 Maoglichkeit der Mitteilung iiber eine vorldufige

Schutzverweigerung, die auf einen Widerspruch nach Artikel 5
Absatz 2 Buchstabe ¢ des Protokolls gestiitzt ist

1) [Mitteilung beziiglich moglicher Widerspriiche und Frist fiir die Mitteilung {iber
eine vorldufige Schutzverweigerung, die auf einen Widerspruch gestiitzt ist]

a)

b)

<)

Hat eine Vertragspartei eine Erkldrung nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben b
und c erster Satz des Protokolls abgegeben, so teilt die Behorde dieser Ver-
tragspartei, vorbehéltlich des Artikels 9sexies Absatz 1 Buchstabe b des Proto-
kolls, dem Internationalen Biiro die Nummer und den Namen des Inhabers
dieser internationalen Registrierung mit, wenn es beziiglich einer bestimmten
internationalen Registrierung, in der diese Vertragspartei benannt worden ist,
offensichtlich geworden ist, dass die Widerspruchsfirst zu spét ablauft, um
eine auf einen Widerspruch gestiitzte vorlaufige Schutzverweigerung dem In-
ternationalen Biiro innerhalb der in Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b genannten
Frist von 18 Monaten mitzuteilen.

Sind zum Zeitpunkt der Ubermittlung der unter Buchstabe a genannten Mit-
teilung die Daten des Beginns und des Endes der Widerspruchsfrist bekannt,
so werden diese in der Benachrichtigung angegeben. Sind die Daten zu dem
betreffenden Zeitpunkt noch nicht bekannt, so werden sie dem Internationalen
Biiro mitgeteilt, sobald sie bekannt sind.

Findet Buchstabe a Anwendung und hat die dort genannte Behorde vor Ablauf
der dort genannten Frist von 18 Monaten dem Internationalen Biiro mitgeteilt,
dass die Frist zur Einlegung von Widerspriichen innerhalb von 30 Tagen vor
Ablauf der Frist von 18 Monaten abliuft und dass wihrend dieser 30 Tage die
Maéglichkeit zur Einlegung von Widerspriichen besteht, so kann dem Interna-
tionalen Biiro innerhalb eines Monats nach Einlegung des Widerspruchs eine
vorldufige Schutzverweigerung, die sich auf einen innerhalb dieser 30 Tage
eingelegten Widerspruch stiitzt, mitgeteilt werden.

2) [Eintragung und Ubermittlung der Mitteilung]

Das Internationale Biiro trigt die nach Absatz 1 eingegangene Mitteilung im interna-
tionalen Register ein und iibermittelt sie an den Inhaber.

Regel 17 Vorldufige Schutzverweigerung

1) [Mitteilung der vorldufigen Schutzverweigerung]

a)

Eine Mitteilung {iber die vorldufige Schutzverweigerung kann eine Erkldrung
der mitteilenden Behorde mit einer Begriindung fiir deren Auffassung, dass
der Schutz in der betroffenen Vertragspartei nicht gewahrt werden kann («vor-
laufige Schutzverweigerung von Amts wegen»), oder eine Erklérung, dass der
Schutz in der betroffenen Vertragspartei nicht gewéhrt werden kann, weil
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b)

Widerspruch eingelegt worden ist («vorldufige auf einen Widerspruch ge-
stiitzte Schutzverweigerungy), oder beide Erkldrungen enthalten.

Eine Mitteilung iiber die vorldufige Schutzverweigerung bezieht sich auf eine
einzige internationale Registrierung; sie ist mit einem Datum zu versehen und
von der mitteilenden Behorde zu unterschreiben.

2) [Inhalt der Mitteilung)]

Eine Mitteilung iiber die vorldufige Schutzverweigerung hat folgendes zu enthalten
oder anzugeben:

1)
ii)

iii)

iv)

V)24

vi)

die mitteilende Behorde;

die Nummer der internationalen Registrierung, vorzugsweise versehen mit an-
deren Angaben, die die Identifizierung der internationalen Registrierung er-
lauben, wie zum Beispiel Wortbestandteile der Marke oder die Nummer des
Basisgesuchs oder der Basiseintragung;

alle Griinde, auf die sich die vorldufige Schutzverweigerung stiitzt, mit einem
Hinweis auf die entsprechenden wesentlichen Bestimmungen des Gesetzes;

beziehen sich die Griinde, auf die sich die vorldufige Schutzverweigerung
stiitzt, auf eine Marke, die Gegenstand einer Anmeldung oder einer Eintra-
gung gewesen ist und mit der die Marke, die Gegenstand der internationalen
Registrierung ist, offenbar kollidiert, das Anmeldedatum und die Anmelde-
nummer, gegebenenfalls das Prioritdtsdatum, das Datum und die Nummer der
Eintragung, den Namen des Inhabers und des Vertreters, gegebenenfalls ihre
Anschrift, sofern moglich, sowie eine Abbildung der fritheren Marke, oder
Angaben dazu wie man darauf zugreifen kann, zusammen mit einem Ver-
zeichnis sdmtlicher oder der betroffenen Waren und Dienstleistungen in der
Anmeldung oder der Eintragung der friiheren Marke, wobei dieses Verzeich-
nis in der Sprache dieser Anmeldung oder dieser Eintragung abgefasst sein
kann;

entweder, dass die Griinde, auf die die vorldufige Schutzverweigerung ge-
stiitzt ist, alle Waren und Dienstleistungen berithren oder eine Angabe der
Waren und Dienstleistungen, die von der vorldufigen Schutzverweigerung be-
riihrt beziehungsweise nicht beriihrt sind;

vii)?5 die Frist von mindestens zwei Monaten2¢ zur Einreichung des Antrags auf

Uberpriifung oder Beschwerde gegen die vorliufige Schutzverweigerung von
Amts wegen oder die vorldufige auf einen Widerspruch gestiitzte Schutz-
verweigerung beziehungsweise zur Einreichung einer Erwiderung auf den
Widerspruch;

24 Fassung gemiss der am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen And. (AS 2023 806).
25 Fassung gemiss der am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen And. (AS 2023 806).

26 Die Annahme dieser Bestimmung durch die Versammlung des Madrider Verbands er-

folgte in dem Versténdnis, dass die Vertragsparteien, fiir welche die Gesetzgebung eine
Frist von 60 Kalendertagen oder aufeinanderfolgenden Tagen vorsieht, die Bedingung
von Regel 17 Absatz 2 Ziffer vii erfiillen.
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viii)27 die Angabe des Datums an dem die in Absatz 2 Ziffer vii angegebene Frist
beginnt und endet, wenn besagte Frist an einem anderen Datum beginnt, als
jenes an welchem das Internationale Biiro dem Inhaber eine Kopie der Mittei-
lung zustellt, oder jenes an welchem der Inhaber besagte Kopie erhilt;

ix)28 die fiir diesen Antrag auf Uberpriifung, diese Beschwerde oder diese Erwide-
rung zustdndige Behorde; und

x)29 gegebenenfalls einen Hinweis, dass der Antrag auf Uberpriifung, die Be-
schwerde oder die Erwiderung iiber einen Vertreter einzureichen ist, dessen
Anschrift sich innerhalb des Gebiets der Vertragspartei befindet, deren Be-
horde die Schutzverweigerung ausgesprochen hat.

3) [Zusitzliche Erfordernisse beziiglich der Mitteilung iiber eine auf einen Wider-
spruch gestiitzte vorldufige Schutzverweigerung]

Stiitzt sich die vorldufige Schutzverweigerung auf einen Widerspruch oder auf einen
Widerspruch und andere Griinde, so hat die Mitteilung nicht nur die in Absatz 2 ge-
nannten Erfordernisse zu erfiillen, sondern auch einen dahin gehenden Hinweis und
den Namen des Widersprechenden und des Vertreters, gegebenenfalls ihre Anschrift,
sofern moglich, zu enthalten; ungeachtet des Absatzes 2 Ziffer v muss jedoch die mit-
teilende Behorde im Fall eines Widerspruchs, der sich auf eine Marke stiitzt, die Ge-
genstand einer Anmeldung oder einer Eintragung war, das Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen iibermitteln, auf die sich der Widerspruch stiitzt, und kann zusétzlich
das vollstandige Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen dieser fritheren Anmel-
dung oder dieser fritheren Eintragung mitteilen, wobei diese Verzeichnisse in der
Sprache der fritheren Anmeldung oder der frilheren Eintragung abgefasst sein kon-
nen.30

4) [Eintragung; Ubermittlung von Kopien der Mitteilungen]

Das internationale Biiro trdgt die vorldufige Schutzverweigerung im internationalen
Register zusammen mit den in der Mitteilung enthaltenen Angaben und mit Angabe
des Datums ein, an dem die Mitteilung an das Internationale Biiro abgesandt wurde
oder nach Regel 18 Absatz 1 Buchstabe d als an das Internationale Biiro abgesandt
betrachtet wird, und iibermittelt eine Kopie hiervon an die Ursprungsbehorde, falls
diese Behorde gegeniiber dem Internationalen Biiro mitgeteilt hat, dass es solche Ko-
pien zu erhalten wiinscht, sowie gleichzeitig an den Inhaber.

5) [Bestdtigung oder Riicknahme einer vorldufigen Schutzverweigerung]

a)-c) ...
d) Die Behorde einer Vertragspartei kann in einer Erklarung dem Generaldirek-
tor mitteilen, dass nach dem Recht dieser Vertragspartei:

i) jede vorldufige Schutzverweigerung, die dem Internationalen Biiro mit-
geteilt worden ist, Gegenstand einer Uberpriifung durch diese Behorde

27 Fassung gemiss der am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen And. (AS 2023 806).
28 Eingefiigt durch die am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen And. (AS 2023 806).
29 Eingefiigt durch die am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen And. (AS 2023 806).
30 Fassung gemiss der am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen And. (AS 2023 806).
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e)

6) ...

ist, unabhéngig davon, ob der Inhaber eine solche Uberpriifung beantragt
hat; und

ii) dieaufdiese Uberpriifung hin getroffene Entscheidung Gegenstand einer
weiteren Uberpriifung bei der Behdrde sein kann oder dagegen bei der
Behorde Rechtsmittel eingelegt werden konnen.

Findet diese Erkldrung Anwendung und ist die Behorde nicht in der Lage, dem
Inhaber der betroffenen internationalen Registrierung diese Entscheidung un-
mittelbar mitzuteilen, muss die Behorde die in Regel 18ter Absatz 2 oder 3
genannte Erkldrung an das Internationale Biiro unmittelbar im Anschluss an
diese Entscheidung iibermitteln, ungeachtet der Tatsache, dass mdoglicher-
weise vor dieser Behdrde noch nicht alle Verfahren zum Schutz der Marke
abgeschlossen sind. Weitere Entscheidungen, die den Schutz der Marke be-
rithren, sind dem Internationalen Biiro nach Regel 18t Absatz 4 zu {ibermit-
teln.

Die Behorde einer Vertragspartei kann den Generaldirektor in einer Erklérung
davon unterrichten, dass nach dem Recht dieser Vertragspartei eine vorlaufige
Schutzverweigerung von Amts wegen, von der das Internationale Biiro unter-
richtet worden ist, der Uberpriifung durch diese Behorde nicht zuginglich ist.
Findet diese Erklarung Anwendung, so gilt eine Erkldrung nach Regel 18ter
Absatz 2 Ziffer ii oder Absatz 3 als in einer Mitteilung {iber eine vorldufige
Schutzverweigerung von Amts wegen durch diese Behorde enthalten.

7) [Informationen beziiglich der Antwortfrist auf eine vorldufige Schutzverweige-

rung]

Die Vertragsparteien teilen dem Internationalen Biiro die in Absatz 2 Ziffer vii vor-
gesehene Frist mit, sowie die Art und Weise, wie diese Frist berechnet wird.3!

Regel 18 Nicht vorschriftsméssige Mitteilungen iiber die vorldufige

Schutzverweigerung

1) [Allgemeines]

a)

Eine von der Behorde einer benannten Vertragspartei tibermittelte vorlaufige
Schutzverweigerung wird vom Internationalen Biiro nicht als solche betrach-
tet:

i)  wenn sie keine Nummer einer internationalen Registrierung enthélt, es
sei denn andere in der Mitteilung enthaltene Angaben erlauben die Iden-
tifizierung der internationalen Registrierung, auf die sich die vorléufige
Schutzverweigerung bezieht;

ii) wenn sie keine Griinde fiir die Schutzverweigerung nennt; oder

iii)32wenn sie dem Internationalen Biiro zu spét, d. h. wenn sie nach Ablauf
der gemiss Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a oder, vorbehaltlich des Arti-
kels 9sexies Absatz 1 Buchstabe b des Protokolls, der gemiss Artikel 5

31 Eingefiigt durch die am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen And. (AS 2023 806).
32 Fassung gemiss der am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen And. (AS 2023 806).
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33
34
35

b)33

0)34

d)3s

Absatz 2 Buchstabe b oder Buchstabe c Ziffer ii des Protokolls geltenden
Frist nach dem Datum zugesandt wurde, an dem das Internationale Biiro
die Mitteilung iiber die internationale Registrierung oder die nachtragli-
che Benennung versendet hat.

Findet Buchstabe a Anwendung, so iibermittelt das Internationale Biiro dem
Inhaber dennoch eine Kopie der Mitteilung und benachrichtigt gleichzeitig
den Inhaber und die mitteilende Behorde davon, dass die Mitteilung iiber die
vorlaufige Schutzverweigerung vom Internationalen Biiro nicht als solche be-
trachtet wird, und gibt hierfiir die Griinde an.

Falls die Mitteilung:

i)  nichtim Namen der Behorde unterschrieben ist, welche sie mitgeteilt hat,
oder sonst nicht den Erfordernissen der Regel 2 oder dem Erfordernis der
Regel 6 Absatz 2 entspricht;

ii) gegebenenfalls nicht die Einzelheiten der Marke enthélt, mit der die
Marke, die Gegenstand der internationalen Registrierung ist, offenbar
kollidiert (Regel 17 Absatz 2 Ziffer v und Absatz 3);

iii) nicht den Erfordernissen der Regel 17 Absatz 2 Ziffer vi entspricht; oder

iv)undv) ...

vi) gegebenenfalls nicht den Namen und die Anschrift des Widersprechen-

den sowie die Angabe der Waren und Dienstleistungen enthilt, auf die
sich der Widerspruch stiitzt (Regel 17 Absatz 3),

so tragt das Internationale Biiro die vorldufige Schutzverweigerung trotzdem
in das internationale Register ein. Das Internationale Biiro fordert die Be-
horde, welche die vorldufige Schutzverweigerung mitgeteilt hat, auf, eine be-
richtigte Mitteilung innerhalb von zwei Monaten nach der Aufforderung zu
iibermitteln, und {ibermittelt Kopien der nicht vorschriftsméssigen Mitteilung
und der der beteiligten Behorde zugeleiteten Aufforderung an den Inhaber.

Entspricht die Mitteilung nicht den Erfordernissen der Regel 17 Absatz 2 Zif-
fer vii bis x, so wird die vorldufige Schutzverweigerung nicht als solche be-
trachtet und wird nicht in das internationale Register eingetragen. Das Inter-
nationale Biiro informiert die Behorde, welche die vorldufige Schutzver-
weigerung ausgesprochen hat, gibt die Griinde dafiir an und leitet dem Inhaber
eine Kopie der fehlerhaften Mitteilung weiter. Sendet die Behorde jedoch eine
berichtigte Mitteilung innerhalb von zwei Monaten ab dem Datum, an dem
das Internationale Biiro diese Behorde iiber die fehlerhafte Mitteilung infor-
miert hat, so gilt die berichtigte Mitteilung fiir die Zwecke von Artikel 5 des
Protokolls als an dem Datum zugeleitet, an dem die fehlerhafte Mitteilung
dem Internationalen Biiro zugestellt wurde und wird ins internationale Regis-
ter eingetragen.

Fassung geméss der am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen And. (AS 2023 806).
Fassung gemiss der am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen And. (AS 2023 806).
Fassung gemiss der am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen And. (AS 2023 806).
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e)36

f)37

Falls das anwendbare Recht dies zulésst, enthélt jede berichtigte Mitteilung
eine Angabe iiber eine neue Frist sowie Informationen gemiss Regel 17 Ab-
satz 2 Ziffer vii bis x zur Einreichung eines Antrags auf Uberpriifung oder
einer Beschwerde gegen die vorlaufige Schutzverweigerung von Amts wegen
oder die vorlaufige, auf einen Widerspruch gestiitzte Schutzverweigerung be-
ziehungsweise fiir die Erwiderung auf einen Widerspruch.

Das Internationale Biiro iibermittelt eine Kopie jeder berichtigten Mitteilung
an den Inhaber.

2) [Mitteilung iiber die vorldufige Schutzverweigerung nach Artikel 5 Absatz 2 Buch-
stabe ¢ des Protokolls]

a)
b)

©)

Absatz 1 Buchstabe a wird angewendet, um festzustellen, ob die Frist einge-
halten wurde, bis zu deren Ablauf die Behorde der beteiligten Vertragspartei
dem Internationalen Biiro die in Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe ¢ Ziffer i des
Protokolls genannte Information erteilen muss. Wird die Information nach
Ablauf dieser Frist erteilt, so wird sie als nicht erteilt betrachtet, und das In-
ternationale Biiro unterrichtet die beteiligte Behorde entsprechend.

Erfolgt die Mitteilung iiber die vorldufige Schutzverweigerung nach Artikel 5
Absatz 2 Buchstabe ¢ Ziffer ii des Protokolls, ohne dass die Erfordernisse des
Artikels 5 Absatz 2 Buchstabe ¢ Ziffer i des Protokolls erfiillt sind, so wird sie
nicht als Mitteilung iiber die vorldufige Schutzverweigerung betrachtet. In
diesem Fall iibermittelt das Internationale Biiro dem Inhaber dennoch eine
Kopie der Mitteilung, teilt dem Inhaber und der Behoérde, welche die Mittei-
lung iibersandt hat, gleichzeitig mit, dass die Mitteilung iiber die vorldufige
Schutzverweigerung vom Internationalen Biiro nicht als solche betrachtet
wird, und gibt die Griinde hierfiir an.

Regel 18 Interimstatus einer Marke in einer benannten Vertragspartei

1) [Prifung von Amts wegen abgeschlossen, Widerspruch oder Stellungnahmen
durch Dritte noch méglich]

a)

b)

Eine Behorde, die keine Mitteilung {iber die vorldufige Schutzverweigerung
iibermittelt hat, kann innerhalb der in Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a oder b
des Protokolls vorgesehenen Frist dem Internationalen Biiro eine Erklérung
iibersenden, dass die Priifung von Amts wegen abgeschlossen ist und die Be-
horde keine Griinde fiir eine Schutzverweigerung geltend gemacht hat, jedoch
durch Dritte noch Widerspruch gegen den Schutz der Marke eingelegt oder
Stellung genommen werden kann, mit der Angabe des Datums, bis zu dem
solche Widerspriiche oder Stellungnahmen eingelegt werden kdnnen.

Eine Behorde, die eine Mitteilung iiber die vorldufige Schutzverweigerung
tibermittelt hat, kann dem Internationalen Biiro eine Erklarung iibersenden,
dass die Priifung von Amts wegen abgeschlossen ist, jedoch durch Dritte noch

36 Fassung gemiss der am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen And. (AS 2023 806).
37 Fassung gemiss der am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen And. (AS 2023 806).
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Widerspruch gegen den Schutz der Marke eingelegt oder Stellung genommen
werden kann, mit der Angabe des Datums, bis zu dem solche Widerspriiche
oder Stellungnahmen eingelegt werden kdnnen.

2) [Eintragung, Benachrichtigung des Inhabers und Ubermittlung von Kopien]

Das Internationale Biiro trdgt die nach dieser Regel eingegangenen Erklarungen im
internationalen Register ein, benachrichtigt davon den Inhaber und tibersendet, sofern
die Erklarung in Form eines bestimmten Dokuments iibermittelt wurde oder wieder-
gegeben werden kann, dem Inhaber eine Kopie dieses Dokuments.

Regel 18ter Endgiiltige Entscheidung {iber den Status einer Marke in einer
benannten Vertragspartei

1) [Erkldrung tiber die Schutzgewédhrung, wenn keine Mitteilung iiber die vorlaufige
Schutzverweigerung tibermittelt wurde]38

Waurden alle Verfahren vor einer Behorde vor Ablauf der in Artikel 5 Absatz 2 Buch-
stabe a, b oder ¢ des Protokolls vorgesehenen Frist abgeschlossen und besteht fiir diese
Behorde kein Grund fiir eine Schutzverweigerung, so iibersendet diese Behorde
schnellstmdglich und vor Ablauf dieser Frist dem Internationalen Biiro eine Erklé-
rung, dass der Marke, die in der betroffenen Vertragspartei Gegenstand der internati-
onalen Registrierung ist, Schutz gewahrt wird.39

2) [Erkldrung iiber die Schutzgewdhrung nach vorldufiger Schutzverweigerung]

Eine Behorde, die eine Mitteilung iiber die vorldufige Schutzverweigerung iibermittelt
hat, muss dem Internationalen Biiro nach Abschluss aller Verfahren zum Schutz der
Marke vor dieser Behorde eine Erklarung iibermitteln, in der eine der folgenden An-
gaben gemacht wird:

i)  dass die vorldaufige Schutzverweigerung zuriickgenommen wurde und der
Marke in der betroffenen Vertragspartei fiir alle Waren und Dienstleistungen,
fiir die um Schutz nachgesucht wurde, Schutz gewéhrt wird; oder

ii) die Waren und Dienstleistungen, fiir welche der Marke in der betroffenen Ver-
tragspartei Schutz gewéhrt wird,

es sei denn, diese Behorde iibersendet eine Erklarung nach Absatz 3.
3) [Bestdtigung der volligen vorldufigen Schutzverweigerung]

Eine Behorde, die dem Internationalen Biiro eine Mitteilung {iber eine vollige vorldu-
fige Schutzverweigerung iibermittelt hat, muss dem Internationalen Biiro nach Ab-
schluss aller Verfahren zum Schutz der Marke vor dieser Behdrde und nach der Ent-
scheidung der Behorde, die Verweigerung des Schutzes der Marke in der betroffenen

38 Die Annahme dieser Bestimmung durch die Versammlung des Madrider Verbands er-
folgte in dem Verstéandnis, dass eine Erklarung tiber die Schutzgewahrung mehrere iner-
nationale Registrierungen betreffen und die Form einer Liste haben kann, welche — elekt-
ronisch oder in Papierform {ibermittelt — die Identifizierung dieser internationalen
Registrierungen erlaubt.

39 Die Annahme der Absitze 1 und 2 dieser Regel durch die Versammlung des Madrider
Verbands erfolgte in dem Versténdnis, dass, sofern Regel 34 Absatz 3 Anwendung findet,
die Schutzgewihrung erst erfolgt, wenn der zweite Teilbetrag entrichtet ist.
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Vertragspartei flir alle Waren und Dienstleistungen zu bestétigen, eine entsprechende
Erkldrung iibersenden.

4) [Weitere Entscheidung]

Sofern eine Mitteilung iiber eine vorldufige Schutzverweigerung nicht innerhalb der
nach Artikel 5 Absatz 2 des Protokolls vorgesehenen Frist {ibermittelt worden ist oder
sofern nach der Ubersendung einer Erklirung nach Absatz 1, 2 oder 3 eine weitere
von der Behdrde oder einer anderen Stelle getroffene Entscheidung den Schutz der
Marke beriihrt, muss die Behorde, soweit sie von dieser Entscheidung Kenntnis hat,
unbeschadet der Regel 19 dem Internationalen Biiro eine weitere Erklarung iibersen-
den, in der der Status der Marke und gegebenenfalls die Waren und Dienstleistungen
angegeben werden, fiir welche die Marke in der betroffenen Vertragspartei geschiitzt
wird.40

5) [Eintragung, Benachrichtigung des Inhabers und Ubermittlung von Kopien]

Das Internationale Biiro trigt die nach dieser Regel eingegangenen Erkldrungen im
internationalen Register ein, benachrichtigt davon den Inhaber und {ibersendet, sofern
die Erklarung in Form eines bestimmten Dokuments {ibermittelt wurde oder wieder-
gegeben werden kann, dem Inhaber eine Kopie dieses Dokuments.

Regel 19 Ungiiltigerkldrungen in benannten Vertragsparteien
1) [Inhalt der Mitteilung der Ungiiltigerklarung]

Werden die Wirkungen einer internationalen Registrierung in einer benannten Ver-
tragspartei nach Artikel 5 Absatz 6 des Protokolls fiir ungiiltig erklédrt und kann die
Ungiiltigerkldrung nicht mehr einem Rechtsmittel unterliegen, so benachrichtigt die
Behorde der Vertragspartei, deren zustindige Behorde die Ungiiltigerklarung ausge-
sprochen hat, das Internationale Biiro davon. Die Mitteilung hat folgendes zu enthal-
ten oder anzugeben:

i) die Behorde, welche die Ungiiltigerklarung ausgesprochen hat;

ii) die Tatsache, dass die Ungiiltigerklarung nicht mehr einem Rechtsmittel un-
terliegt;

iii) die Nummer der internationalen Registrierung;
iv) den Namen des Inhabers;

v) falls die Ungiiltigerkldrung nicht alle Waren und Dienstleistungen betrifft, die
Waren und Dienstleistungen, fiir welche die Ungiiltigkeit erklart beziehungs-
weise nicht erkldrt worden ist; und

vi) das Datum, an dem die Ungiiltigerklarung ausgesprochen wurde und soweit
moglich das Datum des Wirksamwerdens der Erkldrung.

40 Von der Versammlung des Madrider Verbands gebilligte Auslegungserklirung:
«Die Bezugnahme in Regel 18t Absatz 4 auf eine weitere Entscheidung, die den Schutz
der Marke beriihrt, gilt auch fiir den Fall, dass das Amt diese weitere Entscheidung trifft,
zum Beispiel fiir den Fall einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, selbst wenn das
Amt bereits erklért hat, dass die Verfahren vor dem Amt abgeschlossen sind.»
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2) [Eintragung der Ungiiltigerklarung sowie Benachrichtigung des Inhabers und der
betroffenen Behorde]

a)

Das Internationale Biiro tragt die Ungiiltigerklarung zusammen mit den in der
Mitteilung der Ungiiltigerkldrung enthaltenen Angaben im internationalen
Register ein und unterrichtet den Inhaber entsprechend. Das Internationale
Biiro benachrichtigt auch die Behorde, die die Mitteilung der Ungiiltigerkla-
rung iibermittelt hat, iiber das Datum, an dem die Ungiiltigerkldrung im inter-
nationalen Register eingetragen wurde, falls diese Behorde den Wunsch ge-
dussert hat, diese Benachrichtigung zu erhalten.

b) Die Ungiiltigerklirung wird mit dem Datum des Tages eingetragen, an dem
eine den geltenden Erfordernissen entsprechende Mitteilung beim Internatio-
nalen Biiro eingeht.

Regel 20 Einschriankung des Verfiigungsrechts des Inhabers

1) [Ubermittlung von Informationen]

(@)

(b)

(©)

Der Inhaber einer internationalen Registrierung oder die Behorde einer Ver-
tragspartei des Inhabers kann das Internationale Biiro davon benachrichtigen,
dass das Verfligungsrecht des Inhabers in Bezug auf die internationale Regist-
rierung eingeschriankt wurde und die gegebenenfalls betroffenen Vertragspar-
teien angeben.

Die Behorde einer benannten Vertragspartei kann dem Internationalen Biiro
mitteilen, dass das Verfligungsrecht des Inhabers in Bezug auf die internatio-
nale Registrierung in dem Gebiet dieser Vertragspartei eingeschrénkt wurde.

Informationen nach Buchstabe a oder b bestehen aus einer kurzen Ubersicht
iiber den wesentlichen Sachverhalt beziiglich dieser Einschriankung.

2) [Teilweise oder vollige Aufthebung der Einschrinkung]

Wurde dem Internationalen Biiro eine Einschrinkung des Verfiigungsrechts des Inha-
bers nach Absatz 1 mitgeteilt, so teilt die Partei, welche die Information tibermittelt
hat, auch dem Internationalen Biiro eine teilweise oder vollige Authebung dieser Ein-
schrankung mit.

3) [Eintragung]

a)

b)

4y ..

Das Internationale Biiro trigt die nach den Absitzen 1 und 2 iibermittelten
Informationen im internationalen Register ein und benachrichtigt davon den
Inhaber, die Behorde der Vertragspartei des Inhabers und die Behdrden der
betroffenen benannten Vertragsparteien.

Die nach den Absidtzen 1 und 2 libermittelten Informationen werden mit dem
Datum ihres Eingangs beim Internationalen Biiro eingetragen, sofern die Mit-
teilung den geltenden Erfordernissen entspricht.
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Regel 20%s  Lizenzen

1) [Antrag auf Eintragung einer Lizenz]

a)

b)

¢)

d)

Ein Antrag auf die Eintragung einer Lizenz muss beim Internationalen Biiro
auf dem entsprechenden amtlichen Formblatt vom Inhaber oder, falls die Be-
horde eine solche Einreichung zulésst, von der Behorde der Vertragspartei des
Inhabers oder der Behorde der Vertragspartei, in Bezug auf welche die Lizenz
gewihrt wird, eingereicht werden.

Der Antrag hat folgendes anzugeben:

i)  die Nummer der betroffenen internationalen Registrierung;

ii) den Namen des Inhabers;

iii) den Namen und die Anschrift des Lizenznehmers nach den Verwaltungs-
vorschriften;

iv) die benannte Vertragspartei, in Bezug auf welche die Lizenz gewihrt
wird;

v) dass die Lizenz fiir alle Waren und Dienstleistungen gewidhrt wird, die
durch die internationale Registrierung erfasst werden, oder die Waren
und Dienstleistungen, fiir die die Lizenz gewéhrt wird, gruppiert in die
entsprechenden Klassen der internationalen Klassifikation der Waren
und Dienstleistungen.

Der Antrag kann auch folgende Angaben enthalten:

i)  istder Lizenznehmer eine natiirliche Person, die Angabe des Staates, des-
sen Angehoriger der Lizenznehmer ist;

ii) ist der Lizenznehmer eine juristische Person, Angaben iiber die Rechts-
natur der juristischen Person sowie den Staat und gegebenenfalls die Ge-
bietseinheit innerhalb des Staates, nach dessen oder deren Recht die ju-
ristische Person gegriindet ist;

iii) dass die Lizenz nur einen Teil des Gebietes einer angegebenen benannten
Vertragspartei betrifft;

iv) hat der Lizenznehmer einen Vertreter, den Namen und die Anschrift des
Vertreters nach den Verwaltungsvorschriften;

v) gegebenenfalls die Tatsache, dass die Lizenz eine ausschliessliche Li-
zenz oder eine alleinige Lizenz ist;4!

vi) gegebenenfalls die Laufzeit der Lizenz.

Der Antrag ist vom Inhaber oder der Behorde, iiber die er eingereicht wird, zu
unterschreiben.

2) [Nicht vorschriftsméssiger Antrag]

a)

Entspricht der Antrag auf Eintragung einer Lizenz nicht den Erfordernissen
des Absatzes 1 Buchstaben a, b und d, so teilt das Internationale Biiro dies

41 Von der Versammlung des Madrider Verbands gebilligte Auslegungserklirung:
«Wenn der Antrag auf Eintragung einer Lizenz keine Angaben gemiss Regel 20bis. 1)c),
zu der Tatsache enthilt, dass die Lizenz eine ausschliessliche Lizenz oder eine alleinige
Lizenz ist, wird angenommen, dass es sich um eine nicht exklusive Lizenz handelt.»
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b)

dem Inhaber und, falls der Antrag von einer Behorde eingereicht wurde, dieser
Behorde mit.

Wird der Mangel nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Mit-
teilung des Internationalen Biiros {iber den Mangel behoben, so gilt der Antrag
als zurlickgenommen, und das Internationale Biiro teilt dies gleichzeitig dem
Inhaber und, falls der Antrag auf Eintragung einer Lizenz von einer Behorde
eingereicht wurde, dieser Behorde mit und erstattet dem Einzahler die entrich-
teten Gebiihren nach Abzug eines Betrags in Hohe der Hélfte der entsprechen-
den unter Nummer 7 des Gebiihrenverzeichnisses genannten Gebiihren.

3) [Eintragung und Mitteilung]

a)

b)

¢)

Entspricht der Antrag den Erfordernissen des Absatzes 1 Buchstaben a, b und
d, trigt das Internationale Biiro die Lizenz sowie die im Antrag enthaltenen
Angaben in das internationale Register ein, teilt dies den Behorden der be-
nannten Vertragsparteien, in Bezug auf welche die Lizenz gewéhrt wird, mit
und benachrichtigt gleichzeitig den Inhaber und, falls der Antrag von einer
Behorde eingereicht wurde, diese Behorde.

Die Lizenz wird mit dem Datum des Tages eingetragen, an dem ein den gel-
tenden Erfordernissen entsprechender Antrag beim Internationalen Biiro ein-
geht.

Ungeachtet des Buchstabens b wird die Lizenz in das internationale Regis-
ter mit dem Datum des Tages eingetragen, an dem die in Absatz 2 Buchstabe b
angegebene Frist abgelaufen ist, wenn eine Weiterbehandlung nach Regel 5bis
eingetragen worden ist.

4) [Anderung oder Loschung der Eintragung einer Lizenz]

Die Absitze 1-3 gelten sinngemiss fiir einen Antrag auf Anderung oder Léschung
der Eintragung einer Lizenz.

5) [Erklarung iiber die Unwirksamkeit der Eintragung einer bestimmten Lizenz]

a)

b)

©)

Die Behorde einer benannten Vertragspartei, die vom Internationalen Biiro
iiber die Eintragung einer Lizenz in Bezug auf diese Vertragspartei benach-
richtigt wird, kann erkldren, dass die Eintragung fiir diese Vertragspartei un-
wirksam ist.

Die in Buchstabe a genannte Erklarung hat folgende Angaben zu enthalten:

i)  die Griinde fiir die Unwirksamkeit der Eintragung der Lizenz;

i) wenn die Erkldrung nicht alle Waren und Dienstleistungen betrifft, auf
die sich die Lizenz bezieht, jene Waren und Dienstleistungen, die von der
Erklarung betroffen beziehungsweise nicht betroffen sind;

iii) die wesentlichen einschldgigen Gesetzesbestimmungen; und

iv) ob die Erklirung Gegenstand einer Uberpriifung oder Beschwerde sein
kann.

Die in Buchstabe a genannte Erkldrung ist an das Internationale Biiro vor Ab-
lauf von 18 Monaten ab dem Datum, an dem die in Absatz 3 genannte Mittei-
lung an die betroffene Behorde abgesandt wurde, zu iibersenden.
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d) Das Internationale Biiro trdgt in das internationale Register jede Erklarung ein,
die nach Buchstabe ¢ abgegeben wurde, und unterrichtet, je nachdem, ob der
Inhaber oder die Behorde den Antrag auf Eintragung der Lizenz eingereicht
hat, diesen Inhaber oder diese Behorde entsprechend. Die Erklarung wird mit
dem Datum des Tages eingetragen, an dem eine den geltenden Erfordernissen
entsprechende Mitteilung beim Internationalen Biiro eingeht.

e) Jede rechtskriftige Entscheidung, die eine nach Buchstabe ¢ abgegebene Er-
klarung betrifft, ist dem Internationalen Biiro mitzuteilen, das diese in das in-
ternationale Register eintrdgt und die Partei (Inhaber oder Behorde), die den
Antrag auf Eintragung der Lizenz eingereicht hat, entsprechend unterrichtet.

6) [Erklarung der Unwirksamkeit der Eintragung von Lizenzen in das internationale
Register in einer Vertragspartei]

a) Die Behorde einer Vertragspartei, nach deren Recht die Eintragung von Li-
zenzen fiir Marken nicht vorgesehen ist, kann dem Generaldirektor mitteilen,
dass die Eintragung von Lizenzen in das internationale Register in dieser Ver-
tragspartei unwirksam ist.

b) Die Behorde einer Vertragspartei, nach deren Recht die Eintragung von Li-
zenzen flir Marken vorgesehen ist, kann vor dem Datum, an dem die vorlie-
gende Regel in Kraft tritt, oder dem Datum, an dem diese Vertragspartei durch
das Protokoll gebunden wird, dem Generaldirektor mitteilen, dass die Eintra-
gung von Lizenzen in das internationale Register in dieser Vertragspartei un-
wirksam ist. Diese Mitteilung kann jederzeit zuriickgenommen werden.

Regel 2142 Ersetzung einer nationalen oder regionalen Eintragung
durch eine internationale Registrierung

1) [Antrag und Mitteilung]

Ab dem Datum der Mitteilung {iber die internationale Registrierung beziehungsweise
iiber die nachtrégliche Benennung kann der Inhaber unmittelbar bei der Behorde einer
benannten Vertragspartei einen Antrag stellen, dass diese Behorde die internationale
Registrierung nach Artikel 4bis Absatz 2 des Protokolls in ihrem Register vermerkt.
Hat die Behorde auf Grund dieses Antrags in ihrem Register vermerkt, dass eine
nationale oder regionale Eintragung beziehungsweise Eintragungen durch die inter-
nationale Registrierung ersetzt wurden, so benachrichtigt diese Behorde das Interna-
tionale Biiro davon. Die Mitteilung hat Folgendes anzugeben:

i)  die Nummer der betreffenden internationalen Registrierung;

ii) betrifft die Ersetzung lediglich eine oder mehrere der in der internationalen
Registrierung angegebenen Waren und Dienstleistungen, diese Waren und
Dienstleistungen, und

iii) das Anmeldedatum und die Anmeldenummer, das Eintragungsdatum und die
Eintragungsnummer sowie gegebenenfalls das Prioritédtsdatum der nationalen

42 Fassung gemiss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen And. (AS 2023 66).
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oder regionalen Eintragung oder Eintragungen, die durch die internationale
Registrierung ersetzt wurden.

Die Mitteilung kann auch Angaben iiber andere, aufgrund dieser nationalen oder re-
gionalen Eintragung oder Eintragungen erworbenen Rechte enthalten.

2) [Eintragung]

a) Das Internationale Biiro trdgt die nach Absatz 1 mitgeteilten Angaben im in-
ternationalen Register ein und benachrichtigt davon den Inhaber.

b) Die nach Absatz 1 mitgeteilten Angaben werden mit dem Datum des Tages
eingetragen, an dem eine den geltenden Erfordernissen entsprechende Mittei-
lung beim Internationalen Biiro eingeht.

3) [Weitere Einzelheiten betreffend die Ersetzung]

a) Der Schutz der Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung ist,
darf weder ganz noch teilweise aufgrund einer nationalen oder regionalen Ein-
tragung, die als durch diese internationale Registrierung ersetzt gilt, verwei-
gert werden.

b) Eine nationale oder regionale Eintragung muss neben der internationalen
Registrierung, die diese ersetzt hat, bestehen konnen. Vom Inhaber darf nicht
verlangt werden, dass er auf eine nationale oder regionale Eintragung, die als
durch eine internationale Registrierung ersetzt gilt, verzichtet oder deren
Loschung beantragt und ihm soll gestattet werden, sofern er dies wiinscht,
diese Eintragung nach dem anwendbaren nationalen oder regionalen Recht zu
erneuern.

c¢) Bevor die Behorde einer benannten Vertragspartei einen Vermerk in ihrem
Register vornimmt, priift sie den in Absatz 1 genannten Antrag, um festzustel-
len, ob die in Artikel 4bis Absatz 1 des Protokolls genannten Voraussetzungen
erfiillt worden sind.

d) Die die Ersetzung betreffenden, in der nationalen oder regionalen Eintragung
angegebenen Waren und Dienstleistungen sind durch die in der internationa-
len Registrierung angegebenen Waren und Dienstleistungen erfasst. Die Er-
setzung kann lediglich einige der in der nationalen oder regionalen Eintragung
angegebenen Waren und Dienstleistungen betreffen.

e) Eine nationale oder regionale Eintragung gilt ab dem Datum als durch eine
internationale Registrierung ersetzt, an dem diese internationale Registrierung
in der betreffenden benannten Vertragspartei nach Artikel 4 Absatz 1 Buch-
stabe a des Protokolls wirksam wird.

Regel 21bis Andere Sachverhalte hinsichtlich der Inanspruchnahme
des Zeitrangs

1) [Rechtskréftige Zuriickweisung der Inanspruchnahme des Zeitrangs)

Ist eine Inanspruchnahme des Zeitrangs in Bezug auf die Benennung einer Vertrags-
organisation in das internationale Register eingetragen worden, so unterrichtet die
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Behorde dieser Organisation das Internationalen Biiro iiber jede rechtskriftige Ent-
scheidung tiber die vollstdndige oder teilweise Zuriickweisung des Anspruchs.

2) [Inanspruchnahme des Zeitrangs nach der internationalen Registrierung]

Beansprucht der Inhaber einer internationalen Registrierung, in der eine Vertragsor-
ganisation benannt wird, nach dem Recht dieser Organisation den Zeitrang einer oder
mehrerer dlterer Marken, die in einem oder fiir einen Mitgliedstaat dieser Organisation
eingetragen sind, direkt bei der Behorde dieser Vertragsorganisation und hat diese
Behorde den Anspruch anerkannt, so hat diese Behorde das Internationale Biiro hier-
von zu benachrichtigen. In dieser Benachrichtigung ist Folgendes anzugeben:

i)  die Nummer der betreffenden internationalen Registrierung; und

ii) der Mitgliedstaat oder die Mitgliedstaaten, in denen oder fir die die ltere
Marke eingetragen ist, zusammen mit dem Datum des Wirksamwerdens der
Eintragung dieser élteren Marke und der Nummer der entsprechenden Regist-
rierung.

3) [Andere Entscheidungen, die die Inanspruchnahme des Zeitrangs beriihren]

Die Behorde einer Vertragsorganisation unterrichtet das Internationale Biiro iiber alle
weiteren rechtskriftigen Entscheidungen, die eine im internationalen Register einge-
tragene Inanspruchnahme des Zeitranges bertihren.

4) [Eintragung in das internationale Register]

Das Internationale Biiro trdgt die nach den Absétzen 1 bis 3 mitgeteilten Angaben in
das internationale Register ein.

Regel 22 Erloschen der Wirkung des Basisgesuchs, der sich
aus ihm ergebenden Eintragung oder der Basiseintragung

1) [Mitteilung tiber das Erloschen der Wirkung des Basisgesuchs, der sich aus ihm
ergebenden Eintragung oder der Basiseintragung]

a) Findet Artikel 6 Absétze 3 und 4 des Protokolls Anwendung, so benachrich-
tigt die Ursprungsbehorde davon das Internationale Biiro und gibt folgendes
an:

i)  die Nummer der internationalen Registrierung;

ii) den Namen des Inhabers;

iii) die die Basiseintragung beriihrenden Tatsachen und Entscheidungen
oder, falls die betreffende internationale Registrierung auf einem Basis-
gesuch beruht, das nicht zu einer Eintragung gefiihrt hat, die das Basis-
gesuch berithrenden Tatsachen und Entscheidungen, oder, falls die inter-
nationale Registrierung auf einem Basisgesuch beruht, das zu einer
Eintragung gefiihrt hat, die diese Eintragung beriihrenden Tatsachen und
Entscheidungen sowie das Datum des Wirksamwerdens dieser Tatsachen
und Entscheidungen; und

iv) falls die genannten Tatsachen und Entscheidungen die internationale Re-
gistrierung nur in Bezug auf einige der Waren und Dienstleistungen
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b)

C)43

beriihren, diejenigen Waren und Dienstleistungen, die von den Tatsachen
und Entscheidungen beriihrt beziehungsweise nicht beriihrt werden.

Hat ein in Artikel 6 Absatz 3 Ziffer i, ii oder iii des Protokolls genanntes Ver-
fahren vor Ablauf der Frist von fiinf Jahren begonnen, hat es aber vor Ablauf
dieser Frist nicht zu der in Artikel 6 Absatz 3 Satz 2 des Protokolls genannten
rechtskriftigen Entscheidung oder zu der Riicknahme oder dem Verzicht nach
Artikel 6 Absatz 3 Satz 3 des Protokolls gefiihrt, so teilt die Ursprungsbe-
horde, wenn sie davon Kenntnis hat und so bald wie moglich nach Ablauf der
genannten Frist, dies dem Internationalen Biiro mit.

Sobald das unter Buchstabe b genannte Verfahren zu der in Artikel 6 Absatz 3
Satz 2 des Protokolls genannten rechtskréftigen Entscheidung oder zu der
Riicknahme oder dem Verzicht nach Artikel 6 Absatz 3 Satz 3 des Protokolls
gefiihrt hat, teilt die Ursprungsbehorde, wenn sie davon Kenntnis hat, dies
umgehend dem Internationalen Biiro mit und macht die unter Buchstabe a Zif-
fern 1 bis iv genannten Angaben. Sofern das unter Buchstabe b genannte Ver-
fahren abgeschlossen worden ist, aber nicht zu einem rechtskréftigen Urteil,
einer rechtskriftigen Entscheidung, einer Riicknahme oder einem Verzicht,
wie oben genannt, gefiihrt hat, teilt die Ursprungsbehdrde, wenn sie davon
Kenntnis hat oder auf Antrag des Inhabers, dies umgehend dem Internationa-
len Biiro mit.

2) [Eintragung und Ubermittlung der Mitteilung; Loschung der internationalen Re-
gistrierung]

a)

b)

Das Internationale Biiro trigt jede in Absatz 1 genannte Mitteilung im inter-
nationalen Register ein und {ibermittelt eine Kopie der Mitteilung an die Be-
horden der benannten Vertragsparteien und an den Inhaber.

Wird in einer in Absatz 1 Buchstabe a oder ¢ genannten Mitteilung die Lo-
schung der internationalen Registrierung beantragt und entspricht die Mittei-
lung den Erfordernissen jenes Absatzes, so 10scht das Internationale Biiro im
entsprechenden Umfang die internationale Registrierung im internationalen
Register. Im Anschluss an die oben genannte Mitteilung 16scht das Internati-
onale Biiro im entsprechenden Umfang auch internationale Registrierungen,
die sich aus einer teilweisen Anderung des Inhabers oder Teilung ergeben, die
unter der geldschten internationalen Registrierung eingetragen ist, und jene,
die sich aus deren Zusammenfiihrung ergeben.

Ist die internationale Registrierung nach Buchstabe b im internationalen Re-

gister geloscht worden, so teilt das Internationale Biiro den Behorden der be-

nannten Vertragsparteien und dem Inhaber folgendes mit:

i) das Datum, an dem die internationale Registrierung im internationalen
Register geloscht wurde;

ii) wenn die Loschung alle Waren und Dienstleistungen betrifft, diese Tat-
sache;

43 Fassung gemiss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen And. (AS 2021 624).
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iii) wenn die Loschung nur einige der Waren und Dienstleistungen betrifft,
die nach Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iv angegebenen Waren und Dienst-
leistungen.

Regel 23 Teilung oder Zusammenfiihrung von Basisgesuchen,
von sich aus ihnen ergebenden Eintragungen oder von
Basiseintragungen

1) [Mitteilung der Teilung des Basisgesuchs oder der Zusammenfiithrung von Basis-
gesuchen]

Wird innerhalb der in Artikel 6 Absatz 3 des Protokolls genannten Fiinfjahresfrist das
Basisgesuch in zwei oder mehr Gesuche geteilt, oder werden mehrere Basisgesuche
in ein einziges Gesuch zusammengefiihrt, so unterrichtet die Ursprungsbehorde das
Internationale Biiro entsprechend und gibt folgendes an:

i)  die Nummer der internationalen Registrierung oder die Nummer des Basisge-
suchs, falls die internationale Registrierung noch nicht erfolgt ist;

ii) den Namen des Inhabers oder Hinterlegers;

iii) die Nummer jedes sich aus der Teilung ergebenden Gesuchs oder die Nummer
des sich aus der Zusammenfiihrung ergebenden Gesuchs.

2) [Eintragung und Benachrichtigung durch das Internationale Biiro]

Das Internationale Biiro trdgt die in Absatz 1 genannte Mitteilung im internationalen
Register ein und benachrichtigt die Behorden der benannten Vertragsparteien und
gleichzeitig den Inhaber.

3) [Teilung oder Zusammenfiihrung der sich aus den Basisgesuchen ergebenden Ein-
tragungen oder der Basiseintragungen]

Die Absitze 1 und 2 gelten sinngemdss fiir die Teilung oder Zusammenfiihrung von
Eintragungen, die sich aus dem Basisgesuch oder den Basisgesuchen wéhrend der
Fiinfjahresfrist nach Artikel 6 Absatz 3 des Protokolls ergeben haben, und fiir die Tei-
lung der Basiseintragung oder Zusammenfiihrung von Basiseintragungen wéhrend der
Fiinfjahresfrist nach Artikel 6 Absatz 3 des Protokolls.

Regel 23bis Durch das Internationale Biiro {ibersandte Mitteilungen
der Behorden der benannten Vertragsparteien

1) [Nicht von dieser Ausfiihrungsordnung erfasste Mitteilungen]

Ist es nach dem Recht einer benannten Vertragspartei nicht zuldssig, dass die Behorde
eine Mitteilung, die eine internationale Registrierung betrifft, unmittelbar dem Inha-
ber libermittelt, so kann diese Behorde das Internationale Biiro ersuchen, diese Mit-
teilung in ihrem Namen an den Inhaber zu {ibermitteln.

2) [Format der Mitteilung]

Das Internationale Biiro legt das Format fest, in dem die in Absatz 1 genannte Mittei-
lung von der betroffenen Behdrde zu iibersenden ist.
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3) [Ubermittlung an den Inhaber]

Das Internationale Biiro {ibermittelt die in Absatz 1 genannte Mitteilung in dem vom
Internationalen Biiro festgelegten Format an den Inhaber, ohne deren Inhalt zu priifen
oder sie in das internationale Register einzutragen.

Kapitel 5 .
Nachtrigliche Benennungen; Anderungen

Regel 24 Benennung im Anschluss an die internationale Registrierung
1) [Berechtigung]

a) Eine Vertragspartei kann Gegenstand einer Benennung im Anschluss an die
internationale Registrierung (im folgenden als «nachtrdgliche Benennungy»
bezeichnet) sein, sofern der Inhaber zum Zeitpunkt der Benennung nach Arti-
kel 2 des Protokolls die Voraussetzungen fiir die Inhaberschaft einer interna-
tionalen Registrierung erfiillt.

b)

©)

2) [Einreichung; Formblatt und Unterschrift]

a) Eine nachtrigliche Benennung ist vom Inhaber oder von der Behorde der Ver-
tragspartei des Inhabers beim Internationalen Biiro einzureichen; sofern je-
doch:

.
i) ...
iii) Absatz 7 Anwendung findet, muss die sich aus einer Umwandlung erge-

bende nachtrigliche Benennung von der Behdrde der Vertragsorganisa-
tion eingereicht werden.

b) Die nachtrdgliche Benennung ist auf dem amtlichen Formblatt einzureichen.
Wird sie von dem Inhaber eingereicht, so ist sie vom Inhaber zu unterschrei-
ben. Wird sie von einer Behorde eingereicht, so ist sie von der betreffenden
Behorde und auf Verlangen der Behorde ebenfalls vom Inhaber zu unter-
schreiben. Wird sie von einer Behorde eingereicht, die nicht verlangt, dass der
Inhaber sie unterschreibt, die aber gestattet, dass der Inhaber sie auch unter-
schreibt, so kann der Inhaber so verfahren.

3) [Inhalt]

a) Vorbehaltlich des Absatzes 7) Buchstabe b) hat die nachtrégliche Benennung
Folgendes zu enthalten oder anzugeben:
i)  die Nummer der betreffenden internationalen Registrierung;
ii)# den Namen des Inhabers;
iii) die Vertragspartei, die benannt worden ist;

44 Fassung gemiss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen And. (AS 2021 624).
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b)

¢)

d)

iv) falls die nachtragliche Benennung fiir alle in der betreffenden internatio-
nalen Registrierung angegebenen Waren und Dienstleistungen gilt, diese
Tatsache, oder, wenn die nachtrégliche Benennung lediglich fiir einen
Teil der in der betreffenden internationalen Registrierung angegebenen
Waren und Dienstleistungen gilt, diese Waren und Dienstleistungen;

v) die Hohe der zu zahlenden Gebiihren und die gewahlte Zahlungsweise
oder den Auftrag zur Abbuchung des erforderlichen Gebiihrenbetrags
von einem beim Internationalen Biiro er6ffneten Konto sowie die Be-
zeichnung des Einzahlers oder Auftraggebers; und

vi) falls die nachtrdgliche Benennung von einer Behorde eingereicht wird,
das Datum, an dem diese bei der Behorde eingegangen ist.

Betrifft die nachtrigliche Benennung eine Vertragspartei, die eine Notifika-

tion nach Regel 7 Absatz 2 vorgenommen hat, so hat die nachtrigliche Be-

nennung ebenfalls eine Erklarung iiber die beabsichtigte Benutzung der Marke

im Gebiet dieser Vertragspartei zu enthalten; auf Verlangen dieser Vertrags-

partei ist die Erklarung:

i) vom Inhaber persdnlich zu unterschreiben und auf einem der nachtrigli-
chen Benennung beigefiigten gesonderten amtlichen Formblatt abzuge-
ben; oder

ii) in die nachtrdgliche Benennung aufzunehmen.

Die nachtriagliche Benennung kann ausserdem enthalten:

i) die in Regel 9 Absatz 4 Buchstabe b genannten Angaben und die dort
genannte Ubersetzung beziehungsweise genannten Ubersetzungen;

ii) einen Antrag, dass die nachtrdgliche Benennung nach der Eintragung ei-
ner Anderung oder einer Léschung in Bezug auf die betreffende interna-
tionale Registrierung oder nach der Erneuerung der internationalen Re-
gistrierung wirksam wird;

iii) wenn die nachtrigliche Benennung eine Vertragsorganisation betrifft,
die in Regel 9 Absatz 5) Buchstabe g) Ziffer 1) genannten Angaben, die
der nachtriglichen Benennung auf einem gesonderten amtlichen Form-
blatt beizufiigen sind, sowie die in Regel 9 Absatz 5) Buchstabe g) Ziffer
i) genannten Angaben.

4) [Gebiihren]

Die nachtrigliche Benennung unterliegt der Zahlung der unter Nummer 5 des Gebiih-
renverzeichnisses angegebenen oder genannten Gebiihren.

5) [Méngel]

a)

b)

40/ 74

Entspricht die nachtriagliche Benennung nicht den geltenden Erfordernissen,
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©)

tragliche Benennung als zuriickgenommen betrachtet, und das Internationale
Biiro benachrichtigt davon den Inhaber und, im Fall der Einreichung der nach-
traglichen Benennung durch eine Behorde, gleichzeitig diese Behdrde und er-
stattet dem Einzahler die entrichteten Gebiihren nach Abzug eines Betrags in
Hohe der Hilfte der unter Nummer 5.1 des Gebiihrenverzeichnisses genann-
ten Grundgebiihr zuriick.

Werden ungeachtet der Buchstaben a und b die Erfordernisse des Absatzes 3
Buchstabe b Ziffer i in Bezug auf eine oder mehrere benannte Vertragspar-
teien nicht erfiillt, so gilt die Benennung dieser Vertragsparteien als in der
nachtriglichen Benennung nicht enthalten, und fiir diese Vertragsparteien be-
reits gezahlte Ergénzungsgebiihren oder individuelle Gebiihren werden erstat-
tet. Werden die Erfordernisse des Absatzes 3 Buchstabe b Ziffer i in Bezug
auf keine der benannten Vertragsparteien erfiillt, so findet Buchstabe b An-
wendung.

6) [Datum der nachtraglichen Benennung]

a)

b)

©)

d)

Eine vom Inhaber beim Internationalen Biiro unmittelbar eingereichte nach-
tragliche Benennung trigt vorbehaltlich des Buchstabens c Ziffer i das Datum
ihres Eingangs beim Internationalen Biiro.

Eine von einer Behorde beim Internationalen Biiro eingereichte nachtrégliche
Benennung trigt vorbehaltlich des Buchstabens c) Ziffer i), sowie der Buch-
staben d und e das Datum ihres Eingangs bei der betreffenden Behorde, sofern
diese Benennung innerhalb von zwei Monaten nach diesem Datum beim In-
ternationalen Biiro eingegangen ist. Geht die nachtragliche Benennung nicht
innerhalb dieser Frist beim Internationalen Biiro ein, so trdgt siec vorbehaltlich
des Buchstabens ¢ Ziffer i), sowie der Buchstaben d und e das Datum ihres
Eingangs beim Internationalen Biiro.

Entspricht die nachtrégliche Benennung nicht den massgeblichen Erfordernis-
sen und wird der Mangel innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der in
Absatz 5 Buchstabe a genannten Mitteilung behoben:

i)  so trigt die nachtrdgliche Benennung, sofern der Mangel eines der in Ab-
satz 3 Buchstabe a Ziffern i, iii und iv sowie Buchstabe b Ziffer i genann-
ten Erfordernisse betrifft, das Datum, an dem die Benennung berichtigt
wurde, sofern die Benennung nicht von einer Behdrde beim Internatio-
nalen Biiro eingereicht und der Mangel in der unter Buchstabe b genann-
ten Frist von zwei Monaten behoben wurde; im letzteren Fall trigt die
nachtrigliche Benennung das Datum, an dem sie bei der genannten Be-
horde eingegangen ist;

ii) so bleibt das nach Buchstabe a bezichungsweise Buchstabe b geltende
Datum von einem Mangel, der andere als die in Absatz 3 Buchstabe a
Ziffern i, iii und iv sowie Buchstabe b Ziffer i genannten Erfordernisse
betrifft, unberiihrt.

Enthalt die nachtrigliche Benennung einen Antrag nach Absatz 3 Buchstabe ¢
Ziffer ii, so kann sie, ungeachtet der Buchstaben a, b und c, ein spéteres Da-
tum als das sich aus den Buchstaben a, b oder ¢ ergebende tragen.
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e) Ergibtsich eine nachtrigliche Benennung aus einer Umwandlung nach Absatz
7, so trdgt die nachtrdgliche Benennung das Datum, an dem die Benennung
der Vertragsorganisation in das internationale Register eingetragen wurde.

7) [Nachtrdgliche Benennung infolge Umwandlung]

a) Wenn die Benennung einer Vertragsorganisation in das internationale Regis-
ter eingetragen worden ist und soweit diese Benennung zuriickgenommen
oder zuriickgewiesen worden ist oder nach dem Recht Organisation ihre Wir-
kung verloren hat, kann der Inhaber der betreffenden internationalen Regist-
rierung die Umwandlung der Benennung dieser Vertragsorganisation in die
Benennung jedes Mitgliedsstaates dieser Organisation, der Vertragspartei des
Protokolls ist, beantragen.

b) Ein Antrag auf Umwandlung nach Buchstabe a muss die in Absatz 3 Buch-
stabe a) Ziffer i) bis iii) und v) genannten sowie folgende Angaben enthalten:
i)  die Vertragsorganisation, deren Benennung umgewandelt werden soll;
und

ii) wenn die sich aus einer Umwandlung ergebende nachtrégliche Benen-
nung eines Vertragsstaates alle in Bezug auf die Benennung der Vertrags-
organisation angegebenen Waren und Dienstleistungen betrifft, diese
Tatsache, oder, wenn die nachtriagliche Benennung dieses Vertragsstaa-
tes nur einen Teil der in der Benennung dieser Vertragsorganisation an-
gegebenen Waren und Dienstleistungen betrifft, diese Waren und Dienst-
leistungen.

8) [Eintragung und Mitteilung]

Stellt das Internationale Biiro fest, dass die nachtrigliche Benennung den geltenden
Erfordernissen entspricht, so trigt es die Benennung im internationalen Register ein
und benachrichtigt davon die Behorde der in der nachtriglichen Benennung benannten
Vertragspartei und teilt dies gleichzeitig dem Inhaber und gegebenenfalls der Behorde
mit, welche die nachtrigliche Benennung eingereicht hat.

9) [Schutzverweigerung]
Die Regeln 16 bis 18ter gelten sinngemdss.
10) [Nachtrédgliche Benennung, die nicht als solche betrachtet wird]

Werden die Erfordernisse des Absatzes 2 Buchstabe a) nicht erfiillt, so wird die nach-
tragliche Benennung nicht als solche betrachtet und das Internationale Biiro teilt dies
dem Einsender mit.

Regel 25 Antrag auf Eintragung
1) [Einreichung des Antrags]

a) Ein Antrag auf Eintragung ist beim Internationalen Biiro auf dem entsprechen-
den amtlichen Formblatt einzureichen, falls sich der Antrag auf folgendes be-
zieht:
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b)

©)
d)

i)  eine Anderung des Inhabers der internationalen Registrierung in Bezug
auf alle oder einige Waren und Dienstleistungen und alle oder einige be-
nannte Vertragsparteien;

ii) eine Einschrankung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen
in Bezug auf alle oder einige benannte Vertragsparteien;

iii) einen Verzicht in Bezug auf einige benannte Vertragsparteien beziiglich
aller Waren und Dienstleistungen;

iv) eine Anderung des Namens oder der Anschrift des Inhabers oder, falls
der Inhaber eine juristische Person ist, die Aufnahme oder eine Anderung
der Angaben iiber die Rechtsnatur des Inhabers sowie den Staat und ge-
gebenenfalls die Gebietseinheit innerhalb des Staates, nach dessen oder
deren Recht die juristische Person gegriindet ist;

v) die Loschung der internationalen Registrierung in Bezug auf alle be-
nannten Vertragsparteien beziiglich aller oder einiger Waren und Dienst-
leistungen;

vi) eine Anderung des Namens oder der Anschrift des Vertreters.

Der Antrag ist von dem Inhaber oder von der Behorde der Vertragspartei des
Inhabers einzureichen; jedoch kann der Antrag auf Eintragung einer Anderung
des Inhabers iiber die Behorde der Vertragspartei oder eine der in diesem An-
trag nach Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv angegebenen Vertragsparteien ein-
gereicht werden.

Wird der Antrag vom Inhaber eingereicht, so ist er vom Inhaber zu unter-
schreiben. Wird er von einer Behorde eingereicht, so ist er von dieser Behorde
und auf Verlangen der Behorde ebenfalls vom Inhaber zu unterschreiben.
Wird der Antrag von einer Behorde eingereicht, die nicht verlangt, dass der
Inhaber ihn unterschreibt, die aber gestattet, dass der Inhaber ihn auch unter-
schreibt, so kann der Inhaber so verfahren.

2) [Inhalt des Antrags]

a)

Ein Antrag nach Absatz 1 Buchstabe a hat neben der beantragten Eintragung
Folgendes zu enthalten oder anzugeben:4>

i)  die Nummer der betreffenden internationalen Registrierung;

ii) den Namen des Inhabers oder den Namen des Vertreters, wenn die An-
derung den Namen oder die Anschrift des Vertreters betrifft;

iii)*6im Fall einer Anderung des Inhabers der internationalen Registrierung
den nach den Verwaltungsvorschriften angegebenen Namen und die An-
schrift sowie die E-Mail-Adresse der natiirlichen oder juristischen Per-
son, die im Antrag als neuer Inhaber der internationalen Registrierung
genannt wird (im Folgenden als «Erwerber» bezeichnet);

iv) im Fall einer Anderung des Inhabers der internationalen Registrierung
die Vertragspartei oder die Vertragsparteien, fiir die der Erwerber die

45 Fassung gemdss der am 1. Febr. 2021 in Kraft getretenen And. (AS 2021 92).
46 Fassung gemiiss der am 1. Febr. 2021 in Kraft getretenen And. (AS 2021 92).
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Voraussetzungen nach Artikel 2 des Protokolls fiir die Inhaberschaft ei-
ner internationalen Registrierung erfiillt;

v) im Fall einer Anderung des Inhabers der internationalen Registrierung,
wenn die nach Ziffer iii angegebene Anschrift des Erwerbers nicht im
Gebiet der nach Ziffer iv angegebenen Vertragspartei oder einer der Ver-
tragsparteien liegt und sofern der Erwerber nicht angegeben hat, Ange-
hdriger eines Vertragsstaats oder eines Staates zu sein, der Mitglied einer
Vertragsorganisation ist, die Anschrift der Niederlassung oder des
Wohnsitzes des Erwerbers in der Vertragspartei oder in einer der Ver-
tragsparteien, fiir die der Erwerber die Voraussetzungen fiir die Inhaber-
schaft einer internationalen Registrierung erfiillt;

vi) im Fall einer Anderung des Inhabers der internationalen Registrierung,
die nicht alle Waren und Dienstleistungen und nicht alte benannten Ver-
tragsparteien betrifft, die Waren und Dienstleistungen und die benannten
Vertragsparteien, auf die sich die Anderung des Inhabers bezieht; und

vii) die Hohe der zu zahlenden Gebiihren und die gewéhlte Zahlungsweise
oder den Auftrag zur Abbuchung des erforderlichen Gebiihrenbetrags
von einem beim Internationalen Biiro erdffneten Konto und die Bezeich-
nung des Einzahlers oder Auftraggebers.

b) Der Antrag auf Eintragung einer Anderung des Inhabers der internationalen

Registrierung kann ebenfalls folgendes enthalten:

i)  ist der Erwerber eine natiirliche Person, diec Angabe des Staates, dessen
Angehoriger der Erwerber ist;

if) ist der Erwerber eine juristische Person, Angaben iiber die Rechtsnatur
der juristischen Person sowie den Staat und gegebenenfalls die Gebiets-
einheit innerhalb des Staates, nach dessen oder deren Recht die juristi-
sche Person gegriindet ist.

¢) Der Antrag auf Eintragung einer Anderung oder einer Léschung kann auch
einen Antrag enthalten, diese Eintragung vor oder nach der Eintragung einer
anderen Anderung oder Loschung oder einer nachtriglichen Benennung in
Bezug auf die betreffende internationale Registrierung oder nach der Erneue-
rung der internationalen Registrierung vorzunehmen.

d) Im Antrag auf Eintragung einer Einschrankung sind die eingeschrinkten Wa-
ren und Dienstleistungen nur unter den entsprechenden Nummern der in der
internationalen Registrierung vorkommenden Klassen der internationalen
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen zu gruppieren oder, falls die
Einschriankung alle Waren und Dienstleistungen einer oder mehrerer dieser
Klassen betrifft, die zu streichenden Klassen anzugeben.

3) ...
4) [Mehrere Erwerber]

Sind in dem Antrag auf Eintragung einer Anderung des Inhabers der internationalen
Registrierung mehrere Erwerber genannt, so muss jeder Erwerber die Voraussetzun-
gen nach Artikel 2 des Madrider Protokolls fiir die Inhaberschaft der internationalen
Registrierung erfiillen.
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Regel 26 Mingel in den Antrdgen auf Eintragung nach Regel 25
1) [Nicht vorschriftsméssiger Antrag]

Erfiillt ein Antrag nach Regel 25 Absatz 1 Buchstabe a nicht die geltenden Erforder-
nisse, so teilt vorbehaltlich des Absatzes 3 das Internationale Biiro dies dem Inhaber
und, falls der Antrag von einer Behorde gestellt wurde, dieser Behorde mit. Fiir die
Zwecke dieser Regel priift das Internationale Biiro beim Antrag auf Eintragung einer
Einschrankung nur, ob die in der Einschrankung angegebenen Nummern der Klassen
in der betreffenden internationalen Registrierung vorkommen.

2) [Frist zur Behebung des Mangels]

Der Mangel kann innerhalb von drei Monaten nach dem Datum behoben werden, an
dem das Internationale Biiro den Mangel mitgeteilt hat. Wird der Mangel nicht inner-
halb von drei Monaten nach dem Datum der Mitteilung des Internationalen Biiros be-
hoben, so gilt der Antrag als zurlickgenommen; das Internationale Biiro teilt dies
gleichzeitig dem Inhaber und, falls der Antrag nach Regel 25 Absatz 1 Buchstabe a
von einer Behoérde eingereicht wurde, dieser Behdrde mit und erstattet dem Einzahler
die entrichteten Gebiihren nach Abzug eines Betrags in Hohe der Halfte der entspre-
chenden unter Nummer 7 des Gebiihrenverzeichnisses genannten Gebiihren zuriick.

3) [Antrdge, die nicht als solche betrachtet werden]

Sind die Erfordernisse der Regel 25 Absatz 1 Buchstabe b nicht erfiillt, so wird der
Antrag nicht als solcher betrachtet, und das Internationale Biiro teilt dies dem Einsen-
der mit.

Regel 27 Eintragung und Mitteilung einer Anderung oder einer Loschung;
Erklarung tiber die Unwirksamkeit einer Anderung des Inhabers oder
einer Einschrankung

1) [Eintragung und Mitteilung]

a) Entspricht der in Regel 25 Absatz 1 Buchstabe a genannte Antrag den Vor-
schriften, so trigt das Internationale Biiro die Angaben, die Anderung oder die
Loschung umgehend im internationalen Register ein, teilt dies den Behdrden
der benannten Vertragsparteien, in denen die Eintragung wirksam wird, oder,
im Fall einer Loschung, den Behorden aller benannten Vertragsparteien mit
und unterrichtet gleichzeitig den Inhaber und, falls der Antrag von einer Be-
horde eingereicht wurde, die betreffende Behorde. Bezieht sich die Eintragung
auf eine Anderung des Inhabers, so unterrichtet das Internationale Biiro bei
einer vollstindigen Anderung des Inhabers auch den friiheren Inhaber und bei
einer teilweisen Anderung des Inhabers den Inhaber des Teils der internatio-
nalen Registrierung, der abgetreten oder auf andere Weise iibertragen worden
ist. Wurde der Antrag auf Eintragung einer Loschung vom Inhaber oder einer
anderen als der Ursprungsbehorde innerhalb der in Artikel 6 Absatz 3 des Pro-
tokolls genannten Fiinfjahresfrist eingereicht, so unterrichtet das Internatio-
nale Biiro auch die Ursprungsbehdorde.

b) Die Angaben, die Anderung oder die Léschung werden mit dem Datum des
Tages eingetragen, an dem ein den geltenden Erfordernissen entsprechender
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Antrag beim Internationalen Biiro eingeht; bei Antragstellung nach Regel 25
Absatz 2 Buchstabe ¢ konnen sie jedoch mit einem spiteren Datum eingetra-
gen werden.

Unbeschadet des Buchstabens b wird die Anderung oder Léschung bei Ablauf
der in Regel 26 Absatz 2 vorgeschriebenen Frist in das internationale Register
eingetragen, wenn die Weiterbehandlung nach Regel 5bis eingetragen worden
ist; ein Antrag, der geméss Regel 25 Absatz 2 Buchstabe ¢ eingereicht worden
ist, kann jedoch zu einem spiteren Zeitpunkt eingetragen werden.

2) [Eintragung einer teilweisen Anderung des Inhabers]

a)

b)

3) ..

Eine Anderung des Inhabers der internationalen Registrierung in Bezug auf
nur einige der Waren und Dienstleistungen oder nur einige der benannten Ver-
tragsparteien wird unter der Nummer der von der teilweisen Anderung des
Inhabers betroffenen internationalen Registrierung in das internationale Re-
gister eingetragen.

Der Teil der internationalen Registrierung, fiir den eine Anderung des Inha-
bers eingetragen worden ist, wird in der betreffenden internationalen Regist-
rierung gestrichen und als eigenstdndige internationale Registrierung einge-
tragen.

4) [Erklirung der Unwirksamkeit einer Anderung des Inhabers]

a)

b)

¢)

d)

e)
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Die Behorde einer benannten Vertragspartei, der das Internationale Biiro eine
diese Vertragspartei betreffende Anderung des Inhabers mitgeteilt hat, kann
erkliren, dass die Anderung des Inhabers fiir diese Vertragspartei unwirksam
ist. Diese Erklarung bewirkt, dass die betreffende internationale Registrierung
fiir diese Vertragspartei weiterhin auf den Namen des Ubertragenden lautet.

Die unter Buchstabe a genannte Erkldrung hat folgendes anzugeben:
i)  die Griinde fiir die Unwirksamkeit der Anderung des Inhabers;
ii) die wesentlichen einschldgigen Gesetzesbestimmungen; und

iii) ob die Erklirung Gegenstand einer Uberpriifung oder Beschwerde sein
kann.

Die unter Buchstabe a genannte Erklarung wird vor Ablauf von 18 Monaten
nach dem Datum, an dem die in Buchstabe a genannte Mitteilung der betroffe-
nen Behdrde iibersandt wurde, an das Internationale Biiro gesandt.

Das Internationale Biiro tragt jede nach Buchstabe ¢ abgegebene Erklarung in
das Internationale Register ein und tragt gegebenenfalls den Teil der interna-
tionalen Registrierung, der Gegenstand der betreffenden Erkldrung war, als
eigenstidndige internationale Registrierung ein und unterrichtet die Partei (In-
haber oder Behérde), die den Antrag auf Eintragung einer Anderung des In-
habers eingereicht hat, und den neuen Inhaber entsprechend.

Jede rechtskréftige Entscheidung hinsichtlich einer nach Buchstabe c abgege-
benen Erklarung wird dem Internationalen Biiro mitgeteilt, welches sie in das
internationale Register eintrdgt und gegebenenfalls das internationale Register
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entsprechend dndert und die Partei (Inhaber oder Behdrde), die den Antrag auf
Eintragung einer Anderung des Inhabers eingereicht hat, und den neuen Inha-
ber entsprechend unterrichtet.

5) [Erklérung der Unwirksamkeit einer Einschrankung]

a)

b)

d)

e)

Wird die Behorde einer benannten Vertragspartei vom Internationalen Biiro
iiber eine diese Vertragspartei betreffende Einschrankung des Verzeichnisses
der Waren und Dienstleistungen unterrichtet, so kann sie erkldren, dass die
Einschrankung in der betreffenden Vertragspartei unwirksam ist. Eine solche
Erkldrung hat die Wirkung, dass die Einschridnkung in Bezug auf diese Ver-
tragspartei fiir die von der Erklarung betroffenen Waren und Dienstleistungen
keine Anwendung findet.

In der in Buchstabe a genannten Erkldrung ist anzugeben:

i)  aus welchen Griinden die Einschrankung unwirksam ist;

ii) sofern die Erklarung nicht alle Waren und Dienstleistungen betrifft, auf
die sich die Einschriankung bezieht, welche Waren und Dienstleistungen
die Erklarung betrifft und welche nicht;

iii) die wesentlichen einschldgigen Gesetzesbestimmungen;

iv) ob diese Erkldrung Gegenstand einer Uberpriifung oder Beschwerde sein
kann.

Die in Buchstabe a genannte Erklérung ist dem Internationalen Biiro vor Ab-
lauf von 18 Monaten nach dem Datum, an dem die in Buchstabe a genannte
Mitteilung der betroffenen Behorde iibersandt wurde, zu tibersenden.

Das Internationale Biiro trdgt jede Erkldrung nach Buchstabe ¢ in das interna-
tionale Register ein und unterrichtet die Partei (Inhaber oder Behorde), die den
Antrag auf Eintragung der Einschrankung eingereicht hat, entsprechend.

Das Internationale Biiro wird iiber jede rechtswirksame Entscheidung in Be-
zug auf eine Erklarung nach Buchstabe ¢ unterrichtet; es trigt die Entschei-
dung in das Internationale Register ein und unterrichtet die Partei (Inhaber
oder Behorde), die den Antrag auf Eintragung der Einschrankung eingereicht
hat, entsprechend.

Regel 27bis Teilung einer internationalen Registrierung

1) [Antrag auf Teilung einer internationalen Registrierung]

a)

b)

Ein Antrag des Inhabers auf die Teilung einer internationalen Registrierung
fiir nur einige der Waren und Dienstleistungen in Bezug auf eine benannte
Vertragspartei ist beim Internationalen Biiro auf dem entsprechenden amtli-
chen Formblatt von der Behorde dieser benannten Vertragspartei einzu-
reichen, sobald letztere iiberzeugt ist, dass die Teilung, deren Eintragung be-
antragt wird, die Erfordernisse ihres anwendbaren Rechts einschliesslich der
Erfordernisse beziiglich Gebiihren erfiillt.

Der Antrag hat Folgendes anzugeben:
i)  die Vertragspartei der Behorde, die den Antrag einreicht;
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d)

ii) den Namen der Behorde, die den Antrag einreicht;

iii) die Nummer der internationalen Registrierung;

iv) den Namen des Inhabers;

v) die Namen der abzutrennenden Waren und Dienstleistungen, gruppiert in
die entsprechenden Klassen der internationalen Klassifikation von Wa-
ren und Dienstleistungen;

vi) den Betrag der gezahlten Gebiihr und die gewihlte Zahlungsweise oder
den Auftrag zur Abbuchung des erforderlichen Betrags von einem beim
Internationalen Biiro er6ffneten Konto sowie die Bezeichnung des Ein-
zahlers oder Auftraggebers.

Der Antrag ist von der Behorde zu unterschreiben, die den Antrag einreicht,
und, falls die Behorde dies verlangt, auch vom Inhaber.

Ein nach diesem Absatz eingereichter Antrag kann eine in Ubereinstimmung
mit Regel 18bis oder Regel 18ter {ibersandte Erklarung fiir die im Antrag ange-
gebenen Waren und Dienstleistungen enthalten, oder dem Antrag kann eine
solche Erkldrung beigefiigt werden.

2) [Gebiihr]

Die Teilung einer internationalen Registrierung unterliegt der Zahlung der unter Num-
mer 7.7 des Gebiihrenverzeichnisses angegebenen Gebiihr.

3) [Nicht vorschriftsmassiger Antrag]

a)

b)

©)

Entspricht der Antrag nicht den Erfordernissen nach Absatz 1, so fordert das
Internationale Biiro die Behorde, die den Antrag eingereicht hat, auf, den
Mangel zu beheben, und unterrichtet gleichzeitig den Inhaber.

Ist die entrichtete Gebiihr niedriger als der Betrag der Gebiihr nach Absatz 2,
so unterrichtet das Internationale Biiro den Inhaber dariiber und teilt dies
gleichzeitig der Behorde mit, die den Antrag eingereicht hat.

Wird der Mangel nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Auf-
forderung nach Buchstabe a oder b behoben, so gilt der Antrag als zuriickge-
nommen und das Internationale Biiro teilt dies der Behorde mit, die den An-
trag eingereicht hat; gleichzeitig unterrichtet es den Inhaber und erstattet die
nach Absatz 2 entrichtete Gebiihr nach Abzug eines Betrags in Hohe der
Hilfte dieser Gebiihr zuriick.

4) [Eintragung und Mitteilung]

a)

b)
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Entspricht der Antrag den geltenden Erfordernissen, so trdgt das Internatio-
nale Biiro die Teilung ein, nimmt eine internationale Teilregistrierung im in-
ternationalen Register vor, teilt dies der Behorde, die den Antrag eingereicht
hat, mit, und unterrichtet gleichzeitig den Inhaber.

Die Teilung einer internationalen Registrierung wird mit dem Datum einge-
tragen, an dem der Antrag beim Internationalen Biiro eingegangen ist, oder
gegebenenfalls dem Datum, an dem der in Absatz 3 genannte Mangel behoben
wurde.
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5) [Antrag, der nicht als solcher betrachtet wird]

Ein Antrag auf Teilung einer internationalen Registrierung in Bezug auf eine benannte
Vertragspartei, die nicht oder nicht mehr fiir die im Antrag genannten Klassen der
internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen benannt ist, wird nicht
als solcher betrachtet.

6) [Erkldrung, dass eine Vertragspartei keine Teilungsantrage einreichen wird]

Eine Vertragspartei, deren Recht die Teilung von Gesuchen um Eintragung einer
Marke oder die Teilung von Eintragungen einer Marke nicht vorsieht, kann vor dem
Datum, an dem diese Regel in Kraft tritt, oder dem Datum, von dem an diese Ver-
tragspartei durch das Protokoll gebunden ist, dem Generaldirektor mitteilen, dass sie
den in Absatz 1 genannten Antrag nicht beim Internationalen Biiro einreichen wird.
Diese Erklarung kann jederzeit zuriickgenommen werden.

Regel 27ter Zusammenfiihrung internationaler Registrierungen

1) [Zusammenfiihrung von sich aus der Eintragung einer teilweisen Anderung des
Inhabers ergebenden internationalen Registrierungen]

Ist dieselbe natiirliche oder juristische Person aufgrund einer teilweisen Anderung des
Inhabers als Inhaber von zwei oder mehr internationalen Registrierungen eingetragen
worden, so werden die Registrierungen auf Antrag dieser natiirlichen oder juristischen
Person, der entweder unmittelbar oder iiber die Behorde der Vertragspartei des Inha-
bers zu stellen ist, zusammengefiihrt. Der Antrag ist auf dem entsprechenden amtli-
chen Formblatt beim Internationalen Biiro einzureichen. Das Internationale Biiro tragt
die Zusammenfiihrung ein, teilt dies den Behdrden der von der Anderung betroffenen
benannten Vertragspartei oder -parteien mit und unterrichtet gleichzeitig den Inhaber
und, sofern der Antrag von einer Behorde eingereicht wurde, diese Behorde.

2) [Zusammenfiihrung von sich aus der Eintragung der Teilung einer internationalen
Registrierung ergebenden internationalen Registrierungen]

a) Auf Antrag des Inhabers, der liber die Behorde eingereicht wird, die den in
Regel 27bis Absatz 1 genannten Antrag eingereicht hat, wird eine sich aus ei-
ner Teilung ergebende internationale Registrierung mit der internationalen
Registrierung zusammengefiihrt, von der sie abgetrennt wurde, sofern die-
selbe natiirliche oder juristische Person der eingetragene Inhaber beider oben
genannter internationaler Registrierungen ist und die betroffene Behorde
iiberzeugt ist, dass der Antrag die Erfordernisse des fiir sie anwendbaren
Rechts einschliesslich der Erfordernisse beziiglich Gebiihren erfiillt. Der An-
trag ist auf dem entsprechenden amtlichen Formblatt beim Internationalen
Biiro einzureichen. Das Internationale Biiro trigt die Zusammenfiihrung ein,
teilt dies der Behorde, die den Antrag eingereicht hat, mit und unterrichtet
gleichzeitig den Inhaber.

b) Die Behorde einer Vertragspartei, deren Recht die Zusammenfiihrung von Re-
gistrierungen einer Marke nicht vorsieht, kann vor dem Datum, an dem diese
Regel in Kraft tritt, oder dem Datum, von dem an diese Vertragspartei durch
das Protokoll gebunden ist, dem Generaldirektor mitteilen, dass sie den unter
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Buchstabe a genannten Antrag nicht beim Internationalen Biiro einreichen
wird. Diese Erkldrung kann jederzeit zurlickgenommen werden.

Regel 28 Berichtigungen im internationalen Register
1) [Berichtigung]

Ist das Internationale Biiro, das von Amts wegen oder auf Antrag des Inhabers oder
einer Behorde tdtig wird, der Auffassung, dass hinsichtlich einer internationalen Re-
gistrierung ein Fehler im internationalen Register vorliegt, so dndert es das Register
entsprechend.

2) [Mitteilung]

Das Internationale Biiro teilt dies dem Inhaber und gleichzeitig den Behorden der be-
nannten Vertragsparteien mit, in denen die Berichtigung wirksam ist. Ist die Behorde,
die die Berichtigung beantragt hat, nicht die Behdrde einer benannten Vertragspartei,
in der die Berichtigung wirksam ist, so benachrichtigt das Internationale Biiro zusétz-
lich auch jene Behdrde.

3) [Schutzverweigerung aufgrund einer Berichtigung]

Jede in Absatz 2 genannte Behorde ist berechtigt, in einer Mitteilung tiber die vorldu-
fige Schutzverweigerung an das Internationale Biiro zu erkldren, dass ihrer Auffas-
sung nach der internationalen Registrierung in der berichtigten Fassung der Schutz
nicht oder nicht mehr gewihrt werden kann. Artikel 5 des Protokolls und die Regeln
16 bis 18ter finden sinngemafl Anwendung mit der Maligabe, dass die zuldssige Frist
fiir die Versendung dieser Mitteilung ab dem Absendedatum der Mitteilung tiber die
Berichtigung an die betreffende Behorde berechnet wird.

4) [Berichtigungsfrist]

Ungeachtet des Absatzes 1 kann ein Fehler, der einer Behdrde zuzuschreiben ist und
dessen Berichtigung die Rechte aus der internationalen Registrierung beriihren wiirde,
nur berichtigt werden, wenn innerhalb von 9 Monaten nach dem Datum der Ver6f-
fentlichung des Eintrags, der Gegenstand der Berichtigung ist, im internationalen Re-
gister ein Antrag auf Berichtigung beim Internationalen Biiro eingeht.

Kapitel 6
Erneuerungen
Regel 29 Offiziése Mitteilung iiber den Schutzablauf

Die Tatsache, dass die in Artikel 7 Absatz 3 des Protokolls genannte offizidse Mittei-
lung nicht eingegangen ist, stellt keine Entschuldigung fiir die Nichteinhaltung einer
Frist nach Regel 30 dar.
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Regel 30 Einzelheiten betreffend die Erneuerung
1) [Gebiihren]

a)

b)47

Die internationale Registrierung wird durch die Zahlung folgender Gebiihren

erneuert, die spitestens an dem Datum erfolgen muss, an dem die Erneuerung

der internationalen Registrierung vorzunehmen ist:

i)  der Grundgebiihr;

ii) gegebenenfalls der Zusatzgebiihr; und

iii) der Ergidnzungsgebiihr beziehungsweise der individuellen Gebiihr fiir
jede benannte Vertragspartei, fiir die keine Erkldrung tiber die Schutz-
verweigerung nach Regel 18ter oder Ungiiltigerkldrung in Bezug auf alle
betroffenen Waren und Dienstleistungen im internationalen Register ein-
getragen ist, wie unter Nummer 6 des Gebiihrenverzeichnisses angege-
ben oder genannt. Die Zahlung kann jedoch innerhalb von sechs Monaten
nach dem Datum erfolgen, an dem die Erneuerung der internationalen
Registrierung vorzunehmen ist, sofern gleichzeitig die unter Nummer 6.5
des Gebiihrenverzeichnisses angegebene Zuschlagsgebiihr entrichtet
wird.

Gehen Zahlungen zum Zweck der Erneuerung beim Internationalen Biiro
mehr als sechs Monate vor dem Datum ein, an dem die Erneuerung der inter-
nationalen Registrierung féllig ist, so gelten sie als sechs Monate vor dem Fal-
ligkeitsdatum der Erneuerung eingegangen.

Ist unbeschadet des Absatzes 2 eine Erklarung geméss Regel 18ter Absatz 2
oder 4 im internationalen Register fiir eine Vertragspartei eingetragen worden,
fiir welche die Zahlung einer individuellen Gebiihr nach Buchstabe a Ziffer iii
geschuldet ist, so wird der Betrag dieser individuellen Gebiihr nur unter Be-
ricksichtigung der in der genannten Erklirung angegebenen Waren und
Dienstleistungen ermittelt.

2) [Weitere Einzelheiten]

a)

b)

Beabsichtigt der Inhaber nicht, die internationale Registrierung fiir eine be-
nannte Vertragspartei, fiir die keine Erklarung iiber die Schutzverweigerung
nach Regel 18ter in Bezug auf alle betroffenen Waren und Dienstleistungen im
internationalen Register eingetragen ist, zu erneuern, so ist der Zahlung der
erforderlichen Gebiihren eine Erklarung des Inhabers beizufiigen, dass die Er-
neuerung der internationalen Registrierung fiir diese Vertragspartei im inter-
nationalen Register nicht einzutragen ist.

Beabsichtigt der Inhaber, die internationale Registrierung fiir eine benannte
Vertragspartei ungeachtet der Tatsache zu erneuern, dass fiir diese Vertrags-
partei im internationalen Register eine Erklarung iiber die Schutzverweige-
rung nach Regel 18t in Bezug auf alle betroffenen Waren und Dienstleistun-
gen eingetragen ist, so ist der Zahlung der erforderlichen Gebiihren
einschliesslich der Ergdnzungsgebiihr beziehungsweise der individuellen Ge-
biihr fiir diese Vertragspartei eine Erkldrung des Inhabers beizufligen, dass die

47 Fassung gemiss der am 1. Nov. 2022 in Kraft getretenen And. (AS 2023 67).
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d)

Erneuerung der internationalen Registrierung fiir diese Vertragspartei fiir die
betroffenen Waren und Dienstleistungen im internationalen Register einzutra-
gen ist.

Die internationale Registrierung wird fiir eine benannte Vertragspartei, fiir die
eine Ungiiltigerklarung hinsichtlich aller Waren und Dienstleistungen nach
Regel 19 Absatz 2 oder ein Verzicht nach Regel 27 Absatz 1 Buchstabe a ein-
getragen worden ist, nicht erneuert. Die internationale Registrierung wird in
Bezug auf eine benannte Vertragspartei fiir diejenigen Waren und Dienstleis-
tungen nicht erneuert, fiir die eine Ungiiltigerklarung der Wirkungen der in-
ternationalen Registrierung in dieser Vertragspartei nach Regel 19 Absatz 2
oder eine Einschrinkung nach Regel 27 Absatz 1 Buchstabe a eingetragen
worden ist.

Die Tatsache, dass die internationale Registrierung nicht fiir alle benannten
Vertragsparteien erneuert wird, gilt nicht als Anderung im Sinne des Artikels
7 Absatz 2 des Protokolls.

3) [Nicht ausreichende Gebiihren]

a)

b)

©)

Liegt der eingegangene Gebiihrenbetrag unter dem fiir die Erneuerung erfor-
derlichen Gebiihrenbetrag, so teilt das Internationale Biiro dies gleichzeitig
dem Inhaber und gegebenenfalls dem Vertreter umgehend mit. In der Mittei-
lung wird der Fehlbetrag angegeben.

Liegt der bei Ablauf der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Frist von sechs
Monaten eingegangene Gebiihrenbetrag unter dem nach Absatz 1 erforderli-
chen Betrag, so trigt das Internationale Biiro, vorbehaltlich des Buchsta-
bens c, die Erneuerung nicht ein, erstattet dem Einzahler den eingegangenen
Betrag zuriick und teilt dies dem Inhaber sowie gegebenenfalls dem Vertreter
mit.

Waurde die unter Buchstabe a genannte Mitteilung innerhalb von drei Monaten
vor Ablauf der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Frist von sechs Monaten
abgesandt und liegt der eingegangene Gebiihrenbetrag bei Ablauf dieser Frist
unter dem nach Absatz 1 erforderlichen Betrag, belduft sich jedoch auf min-
destens 70 v. H. dieses Betrags, so verfahrt das Internationale Biiro wie in Re-
gel 31 Absitze 1 und 3 vorgesehen. Wird der erforderliche Betrag nicht inner-
halb von drei Monaten nach dieser Mitteilung vollstdndig entrichtet, so 16scht
das Internationale Biiro die Erneuerung, teilt dies dem Inhaber, gegebenenfalls
dem Vertreter, und den Behdrden mit, denen die Erneuerung mitgeteilt wor-
den war, und erstattet dem Einzahler den eingegangenen Betrag zuriick.

4) [Zeitraum, fiir den die Erneuerungsgebiihren entrichtet werden]

Die fiir jede Erneuerung erforderlichen Gebiihren werden fiir einen Zeitraum von zehn
Jahren entrichtet.
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Regel 31 Eintragung der Erneuerung; Mitteilung und Bescheinigung
1) [Eintragung und Erneuerungsdatum]

Die Erneuerung wird im internationalen Register am Filligkeitstag der Erneuerung
eingetragen, und zwar auch dann, wenn die fiir die Erneuerung erforderlichen Gebiih-
ren innerhalb der in Artikel 7 Absatz 4 des Protokolls genannten Nachfrist entrichtet
werden.

2) [Erneuerungsdatum bei nachtraglichen Benennungen]

Alle in der internationalen Registrierung enthaltenen Benennungen tragen unabhéngig
von dem Datum, an dem die Benennungen im internationalen Register eingetragen
werden, dasselbe Datum.

3) [Mitteilung und Bescheinigung]

Das Internationale Biiro teilt die Erneuerung den Behorden der beteiligten benannten
Vertragsparteien mit und iibersendet dem Inhaber eine Bescheinigung.

4) [Mitteilung bei Nichterneuerung]

a) Wird eine internationale Registrierung nicht erneuert, so teilt das Internatio-
nale Biiro dies dem Inhaber, gegebenenfalls dem Vertreter und den Behorden
aller in der internationalen Registrierung benannten Vertragsparteien mit.

b) Wird eine internationale Registrierung in Bezug auf eine benannte Vertrags-
partei nicht erneuert, so teilt das Internationale Biiro dies dem Inhaber, gege-
benenfalls dem Vertreter und der Behorde der betreffenden Vertragspartei
mit.

Kapitel 7
Blatt und Datenbank

Regel 32 Blatt
1) [Information {iber internationale Registrierungen]

a) Das Internationale Biiro verdffentlicht im Blatt die mafigeblichen Daten iiber:

i)  die nach Regel 14 vorgenommenen internationalen Registrierungen;

ii) die nach Regel 16 Absatz 1 mitgeteilten Informationen;

iii) die nach Regel 17 Absatz 4 eingetragenen vorldufigen Schutzverweige-
rungen mit der Angabe, ob sich die Schutzverweigerung auf alle oder nur
auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen bezieht, jedoch ohne An-
gabe der betroffenen Waren und Dienstleistungen und ohne Angabe der
Griinde fiir die Schutzverweigerung, sowie die nach den Regeln 18bis Ab-
satz 2 und 18ter Absatz 5 eingetragenen Erkldrungen und Informationen;

iv) die nach Regel 31 Absatz 1 eingetragenen Erneuerungen;

v) die nach Regel 24 Absatz 8 eingetragenen nachtraglichen Benennungen;

vi) die Fortdauer der Wirkungen internationaler Registrierungen nach Re-
gel 39;
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b)48

vii) die Eintragungen nach Regel 27,

viii) die nach Regel 22 Absatz 2 vorgenommenen oder nach Regel 27 Ab-
satz 1 oder Regel 34 Absatz 3 Buchstabe d eingetragenen Loschungen;

viiibis) die nach Regel 27bis Absatz 4 eingetragene Teilung und die nach Re-
gel 27ter eingetragene Zusammenfiithrung;

ix) die nach Regel 28 vorgenommenen Berichtigungen;

x) die nach Regel 19 Absatz 2 eingetragenen Ungiiltigerklarungen;

xi) die nach den Regeln 20, 20bis, 21, 21bis, 22 Absatz 2 Buchstabe a, 23 und
27 Absatz 4 eingetragenen Informationen;

xii) die nicht erneuerten internationalen Registrierungen;

xiii) Eintragungen der nach Regel 3 Absatz 2 Buchstabe b mitgeteilten Be-
stellung des Vertreters des Inhabers und Loschungen auf Antrag des In-

habers oder des Vertreters des Inhabers nach Regel 3 Absatz 6 Buch-
stabe a.

Die Abbildung der Marke wird in der im internationalen Gesuch eingereichten
Form veroffentlicht. Hat der Hinterleger die in Regel 9 Absatz 4 Buchstabe a
Ziffer vi genannte Erklarung abgegeben, so wird in der Ver6ffentlichung da-
rauf hingewiesen.

)% ...

2) [Informationen iiber besondere Erfordernisse und bestimmte Erklarungen von Ver-
tragsparteien sowie andere allgemeine Informationen]

Das Internationale Biiro veréffentlicht im Blatt:
)50 jede Mitteilung nach Regel 7, 17 Absatz 7, 20bis Absatz 6, 27%s Absatz 6, 27ter

ii)

iii)

Absatz 2 Buchstabe b oder 40 Absatz 6 und 7 und jede Erkldrung nach Re-
gel 17 Absatz 5 Buchstabe d oder e;

Erklarungen nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b oder Artikel 5 Absatz 2
Buchstabe b und Buchstabe ¢ Satz 1 des Protokolls;

Erklarungen nach Artikel 8 Absatz 7 des Protokolls;

iv) jede Mitteilung nach Regel 34 Absatz 2 Buchstabe b oder Absatz 3 Buchstabe

V)

a;

eine Aufstellung der Tage, an denen das Internationale Biiro im laufenden und
im folgenden Kalenderjahr fiir die Offentlichkeit nicht ge6ffnet hat.

3) [Veroffentlichungen auf der Internetseite]

Das Internationale Biiro nimmt die Verdffentlichungen nach den Absétzen 1 und 2 auf
der Internetseite der Weltorganisation fiir geistiges Eigentum vor.

4 ..

48 Fassung gemdss der am 1. Febr. 2023 in Kraft getretenen And. (AS 2023 68).
49 Aufgehoben durch die am 1. Febr. 2023 in Kraft getretene And. (AS 2023 68).
50 Fassung gemiss der am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen And. (AS 2023 806).
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Regel 33 Elektronische Datenbank
1) [Inhalt der Datenbank]

Die Angaben, die sowohl im internationalen Register eingetragen als auch im Blatt
nach Regel 32 veroffentlicht sind, werden in eine elektronische Datenbank eingege-
ben.

2) [Daten betreffend anhéngige internationale Gesuche und nachtragliche Benennun-
gen]

Ist ein internationales Gesuch oder eine Benennung nach Regel 24 nicht innerhalb von
drei Arbeitstagen nach Eingang des internationalen Gesuchs oder der Benennung im
internationalen Register eingetragen worden, so gibt das Internationale Biiro, unge-
achtet moglicher Fehler in dem eingereichten internationalen Gesuch oder der einge-
reichten Benennung, alle in dem internationalen Gesuch oder der Benennung enthal-
tenen Daten in die elektronische Datenbank ein.

3) [Zugang zur elektronischen Datenbank]

Die elektronische Datenbank wird den Behorden der Vertragsparteien und gegebe-
nenfalls gegen Zahlung der vorgeschriebenen Gebiihr der Offentlichkeit online oder
durch andere geeignete und vom Internationalen Biiro festgelegte Mittel zugénglich
gemacht. Die Kosten fiir den Zugang werden vom Benutzer getragen. Nach Absatz 2
eingegebene Daten werden mit dem Hinweis versehen, dass das Internationale Biiro
noch nicht iiber das internationale Gesuch oder die Benennung nach Regel 24 ent-
schieden hat.

Kapitel 8
Gebiihren

Regel 34 Gebiihrenbetrag und Zahlung der Gebiihren
1) [Gebiihrenbetrag]

Die Betrdge der nach dem Protokoll oder dieser Ausfithrungsordnung zu entrichten-
den Gebiihren mit Ausnahme individueller Gebiihren ergeben sich aus dem Gebiih-
renverzeichnis, das im Anhang zu dieser Ausfithrungsordnung erscheint und Bestand-
teil derselben ist.

2) [Zahlungen]

a) Die im Gebiihrenverzeichnis angegebenen Gebiihren kénnen vom Hinterleger
oder Inhaber oder, falls die Behorde der Vertragspartei des Inhabers den Ein-
zug und die Weiterleitung dieser Gebiihren {ibernommen hat und der Hinter-
leger oder Inhaber dies wiinscht, von dieser Behtorde an das internationale
Biiro gezahlt werden.

b) Jede Vertragspartei, deren Behorde den Einzug und die Weiterleitung der Ge-
biihren libernommen hat, teilt dies dem Generaldirektor mit.
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3) [Individuelle Gebiihr zahlbar in zwei Teilbetrdgen]

a) Eine Vertragspartei, die eine Erkldrung nach Artikel 8 Absatz 7 des Protokolls
abgibt oder abgegeben hat, kann dem Generaldirektor mitteilen, dass die indi-
viduelle Gebiihr, die fiir eine Benennung dieser Vertragspartei zu entrichten
ist, aus zwei Teilbetrdgen besteht, wobei der erste Teilbetrag zum Zeitpunkt
der Einreichung des internationalen Gesuchs oder der nachtraglichen Benen-
nung dieser Vertragspartei zu entrichten ist und der zweite Teilbetrag zu ei-
nem spateren Zeitpunkt, der sich nach dem Recht dieser Vertragspartei be-
stimmt.

b) Findet Buchstabe a Anwendung, so werden Hinweise auf eine individuelle
Benennungsgebiihr unter Punkt 2 und 5 des Gebiihrenverzeichnisses als Hin-
weise auf den ersten Teilbetrag der individuellen Gebiihr betrachtet.

¢) Findet Buchstabe a Anwendung, so teilt die Behorde der betroffenen benann-
ten Vertragspartei dem Internationalen Biiro mit, wann der zweite Teilbetrag
der individuellen Gebiihr fillig wird. In der Mitteilung ist folgendes anzuge-
ben:

i)  die Nummer der betreffenden internationalen Registrierung;

ii) der Name des Inhabers;

iii) das Datum, bis zu dem der zweite Teilbetrag der individuellen Gebiihr
zu entrichten ist;

iv) sofern die Hohe des zweiten Teilbetrags der individuellen Gebiihr von
der Anzahl der Klassen der Waren und Dienstleistungen abhéngt, fiir die
die Marke in der betroffenen benannten Vertragspartei geschiitzt ist, die
Anzahl dieser Klassen.

d) Das Internationale Biiro iibersendet die Mitteilung an den Inhaber. Wird der
zweite Teilbetrag der individuellen Gebiihr innerhalb der massgeblichen Frist
entrichtet, so trigt das Internationale Biiro die Zahlung in das internationale
Register ein und unterrichtet die Behorde der betroffenen Vertragspartei ent-
sprechend. Wird der zweite Teilbetrag der individuellen Gebiihr nicht inner-
halb der massgeblichen Frist entrichtet, so unterrichtet das Internationale Biiro
die Behorde der betroffenen Vertragspartei, 16scht die internationale Regist-
rierung im internationalen Register in Bezug auf die betroffene Vertragspartei
und unterrichtet den Inhaber entsprechend.

4) [Zahlungsweise fiir Gebiihren, die an das Internationale Biiro entrichtet werden]

Gebiihren sind wie in den Verwaltungsvorschriften angegeben an das Internationale
Biiro zu entrichten.

5) [Angaben bei der Zahlung]
Bei jeder Gebiihrenzahlung an das Internationale Biiro ist folgendes anzugeben:

i)  vor der internationalen Registrierung der Name des Hinterlegers, die betref-
fende Marke sowie der Zweck der Zahlung;

ii) nach der internationalen Registrierung der Name des Inhabers, die Nummer
der betreffenden internationalen Registrierung und der Zweck der Zahlung.
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6) [Datum der Zahlung]

a)

b)

Vorbehaltlich der Regel 30 Absatz 1 Buchstabe b und des Buchstabens b des
vorliegenden Absatzes gilt jede Gebiihr als an dem Tag an das Internationale
Biiro gezahlt, an dem der erforderliche Betrag beim Internationalen Biiro ein-
geht.

Ist der erforderliche Betrag auf einem beim Internationalen Biiro bestehenden
Konto verfiigbar und hat das Internationale Biiro vorn Kontoinhaber den Auf-
trag zur Abbuchung des Betrags von diesem Konto erhalten, so gilt die Gebiihr
als an dem Tag an das Internationale Biiro gezahlt, an dem ein internationales
Gesuch, eine nachtriigliche Benennung, ein Antrag auf Eintragung einer An-
derung oder ein Auftrag zur Erneuerung einer internationalen Registrierung
beim Internationalen Biiro eingeht.

7) [Anderung des Gebiihrenbetrags]

a)

b)

d)

Tritt zwischen dem Datum, an dem bei der Ursprungsbehoérde der Antrag auf
Einreichung des internationalen Gesuchs beim Internationalen Biiro eingeht,
und dem Eingangsdatum des internationalen Gesuchs beim Internationalen
Biiro hinsichtlich des fiir die Einreichung eines internationalen Gesuchs zu
entrichtenden Gebiihrenbetrags eine Anderung ein, so findet die Gebiihr An-
wendung, die am ersteren Datum gilt.

Wird von der Behorde der Vertragspartei des Inhabers eine Benennung nach
Regel 24 eingereicht und tritt zwischen dem Eingangsdatum des Antrags des
Inhabers auf Einreichung dieser Benennung bei der Behorde und dem Ein-
gangsdatum der Benennung beim Internationalen Biiro hinsichtlich des fiir
diese Benennung zu entrichtenden Gebiihrenbetrags eine Anderung ein, so
findet die Gebiihr Anwendung, die am ersteren Datum gilt.

Findet Absatz 3 Buchstabe a Anwendung, so findet der zweite Teilbetrag der
individuellen Gebiihr in der Hohe Anwendung, die zu dem spéteren in diesem
Absatz genannten Datum gilt.

Tritt zwischen dem Datum der Zahlung und dem Félligkeitsdatum der Erneu-
erung hinsichtlich des fiir die Erneuerung einer internationalen Registrierung
zu entrichtenden Gebiihrenbetrags eine Anderung ein, so findet die Gebiihr
Anwendung, die am Datum der Zahlung oder an dem Tag gilt, der nach Re-
gel 30 Absatz 1 Buchstabe b als Datum der Zahlung betrachtet wird. Erfolgt
die Zahlung nach dem Failligkeitsdatum, so findet die am Félligkeitsdatum
geltende Gebiihr Anwendung.

Andert sich der Betrag einer anderen als der unter den Buchstaben a, b, c und d
genannten Gebiihren, so findet der am Datum des Eingangs der Gebiihr beim
Internationalen Biiro geltende Betrag Anwendung.

Regel 35 Waihrung, in der die Zahlungen zu entrichten sind

1) [Verpflichtung zur Zahlung in Schweizer Wahrung]

Alle aufgrund dieser Ausfiihrungsordnung fdlligen Zahlungen sind in Schweizer
Wihrung an das Internationale Biiro zu entrichten, und zwar unabhingig davon, ob
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bei der Zahlung der Gebiihren durch eine Behorde diese die Gebiihren in einer anderen
Wihrung eingezogen hat.

2) [Festsetzung des Betrags der individuellen Gebiihren in Schweizer Wéahrung]

a)

b)

©)

d)

Erklért eine Vertragspartei nach Artikel 8 Absatz 7 Buchstabe a des Proto-
kolls, dass sie eine individuelle Gebiihr zu erhalten wiinscht, so ist der gegen-
iiber dem Internationalen Biiro genannte Betrag der individuellen Gebiihr in
der von ihrer Behorde verwendeten Wiahrung anzugeben.

Ist die Gebiihr in der unter Buchstabe a genannten Erklarung nicht in Schwei-
zer Wiahrung angegeben, so legt der Generaldirektor nach Beratung mit der
Behorde der beteiligten Vertragspartei den Betrag der individuellen Gebiihr
in Schweizer Wahrung auf der Grundlage des amtlichen Wechselkurses der
Vereinten Nationen fest.

Liegt der amtliche Wechselkurs der Vereinten Nationen fiir die Schweizer
Wiéhrung und die andere Wahrung, in der eine Vertragspartei den Betrag der
individuellen Gebiihr angegeben hat, wihrend eines Zeitraums von mehr als
drei aufeinander folgenden Monaten mindestens 5 v. H. iiber oder unter dem
letzten Wechselkurs, der bei der Festsetzung des Betrags der individuellen
Gebiihr in Schweizer Wéhrung zu Grunde gelegt wurde, so kann die Behorde
dieser Vertragspartei den Generaldirektor ersuchen, den Betrag der individu-
ellen Gebiihr in Schweizer Wahrung auf der Grundlage des am Tag vor der
Einreichung des Antrags geltenden amtlichen Wechselkurses der Vereinten
Nationen erneut festzulegen. Der Generaldirektor handelt entsprechend. Der
neue Betrag gilt von einem vom Generaldirektor festgelegten Datum an, das
jedoch zwischen einem Monat und zwei Monaten nach dem Datum der Ver-
offentlichung dieses Betrags im Blatt liegen muss.

Liegt der amtliche Wechselkurs der Vereinten Nationen fiir die Schweizer
Wiéhrung und die andere Wéhrung, in der eine Vertragspartei den Betrag der
individuellen Gebiihr angegeben hat, wihrend eines Zeitraums von mehr als
drei aufeinanderfolgenden Monaten mindestens 10 v. H. unter dem letzten
Wechselkurs, der bei der Festsetzung des Betrags der individuellen Gebiihr in
Schweizer Wihrung zu Grunde gelegt wurde, so legt der Generaldirektor ei-
nen neuen Betrag der individuellen Gebiihr in Schweizer Wihrung nach dem
gegenwirtigen amtlichen Wechselkurs der Vereinten Nationen fest. Der neue
Betrag gilt von einem vom Generaldirektor festgelegten Datum an, das jedoch
zwischen einem Monat und zwei Monaten nach dem Datum der Verdffentli-
chung dieses Betrags im Blatt liegen muss.

Regel 36 Gebiihrenfreiheit

Die nachstehenden Eintragungen sind gebiihrenfrei:

)
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ii)5! jede Anderung betreffend die Telefonnummer, Zustellanschrift, E-Mail-Ad-
resse und jedes andere Mittel der Kommunikation mit dem Hinterleger, Inha-
ber oder Vertreter, wie in den Verwaltungsvorschriften angegeben;

iii) die Loschung der internationalen Registrierung;
iv) jeder Verzicht nach Regel 25 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii;

v) jede Einschrinkung im internationalen Gesuch selbst nach Regel 9 Absatz 4
Buchstabe a Ziffer xiii oder in einer nachtréglichen Benennung nach Regel 24
Absatz 3 Buchstabe a Ziffer iv;

vi) jedes Ersuchen einer Behorde nach Artikel 6 Absatz 4 Satz 1 des Protokolls;

vii) ein gerichtliches Verfahren oder rechtskriftiges Urteil, welches das Basisge-
such, die sich aus ihm ergebende Eintragung oder die Basiseintragung beriihrt;

viii) jede Schutzverweigerung nach den Regeln 17, 24 Absatz 9 oder 28 Absatz 3,
jede Erkldrung nach den Regeln 18bis oder 18ter oder jede Erklarung nach den
Regeln 20Vis Absatz 5 oder 27 Absatz 4 oder 5;

ix) die Ungiiltigerkldrung der internationalen Registrierung;
x) nach Regel 20 iibermittelte Informationen;
xi) jede Mitteilung nach Regel 21 oder 23;

xii) jede Berichtigung im internationalen Register.

Regel 37 Verteilung der Zusatz- und Ergdnzungsgebiihren
1) Der in Artikel 8 Absétze 5 und 6 des Protokolls genannte Koeffizient ist folgender:

bei Vertragsparteien, die eine Priifung nur auf absolute

Schutzverweigerungsgriinde durchfiihren zwel
bei Vertragsparteien, die dariiber hinaus eine Priifung auf éltere
Rechte durchfiihren
a) aufgrund eines Widerspruchs Dritter drei
b) von Amts wegen vier

2) Der Koeffizient vier wird auch auf Vertragsparteien angewendet, die von Amts
wegen Recherchen nach élteren Rechten unter Angabe der besonders in Betracht kom-
menden dlteren Rechte vornehmen.

Regel 38 Gutschrift individueller Gebiihren auf den Konten
der betroffenen Vertragsparteien

Jede in Bezug auf eine Vertragspartei, die eine Erkldrung nach Artikel 8 Absatz 7
Buchstabe a des Protokolls abgegeben hat, an das Internationale Biiro entrichtete in-
dividuelle Gebiihr wird dem Konto dieser Vertragspartei beim Internationalen Biiro
in dem Monat gutgeschrieben, der auf den Monat folgt, in dessen Verlauf die Eintra-
gung der internationalen Registrierung, der nachtrdglichen Benennung oder der

51 Fassung gemiss der am 1. Febr. 2021 in Kraft getretenen And. (AS 2021 92).
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Erneuerung erfolgt ist, fiir die diese Gebiihr entrichtet wurde oder die Zahlung des
zweiten Teilbetrags der individuellen Gebiihr eingetragen wurde.

Kapitel 9
Verschiedenes
Regel 39 Fortdauer der Wirkungen internationaler Registrierungen

in bestimmten Nachfolgestaaten

1) Hat ein Staat («Nachfolgestaat»), dessen Hoheitsgebiet vor der Unabhéngigkeit
des Staates Teil des Hoheitsgebiets einer Vertragspartei («Vorgéngervertragspartei»)
war, beim Generaldirektor eine Weitergeltungserkldrung hinterlegt, welche die An-
wendung des Protokolls durch den Nachfolgestaat bewirkt, so wirkt sich eine interna-
tionale Registrierung mit einer in der Vorgéngervertragspartei vor dem in Absatz 2
festgesetzten Datum wirksamen Ausdehnung des Schutzes im Nachfolgestaat erst aus,
wenn folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

i)  Hinterlegung eines Gesuchs beim Internationalen Biiro um Fortdauer der Wir-
kungen der betreffenden internationalen Registrierung im Nachfolgestaat in-
nerhalb von sechs Monaten nach dem Datum einer vom Internationalen Biiro
zu diesem Zweck an den Inhaber der internationalen Registrierung iibersand-
ten Mitteilung; und

ii)52 Zahlung an das Internationale Biiro innerhalb derselben Frist der unter der
Nr. 10.1 des Gebiihrenverzeichnisses dem Internationalen Biiro zustehenden
Gebiihr und der unter der Nr. 10.2 dieses Gebiihrenverzeichnisses angegebe-
nen Gebiihr, die dieses an den Nachfolgestaat iiberweist.

2) Das in Absatz 1 genannte Datum ist das vom Nachfolgestaat dem Internationalen
Biiro fiir die Zwecke dieser Regel notifizierte Datum; allerdings darf dieses Datum
nicht vor dem Datum der Unabhéngigkeit des Nachfolgestaats liegen.

3) Nach Eingang des Gesuchs und der in Absatz 1 genannten Gebiihren teilt das In-
ternationale Biiro dies der Behorde des Nachfolgestaats mit und nimmt die entspre-
chende Eintragung im internationalen Register vor.

4) Die Behorde des Nachfolgestaats kann einer internationalen Registrierung den
Schutz nach Erhalt einer Mitteilung nach Absatz 3 nur dann verweigern, wenn die
gemdss Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a, b oder ¢ des Protokolls anwendbare Frist be-
ziiglich der territorialen Ausdehnung des Schutzes auf die Vorgéngervertragspartei
nicht abgelaufen ist und das Internationale Biiro die Mitteilung tiber die Schutzver-
weigerung innerhalb dieser Frist erhalten hat.

5) Diese Regel findet weder auf die Russische Foderation noch auf einen Staat, der
beim Generaldirektor eine Erklarung abgegeben hat, er sei Rechtsnachfolger einer
Vertragspartei, Anwendung.

52 Fassung gemiss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen And. (AS 2021 624).

60/ 74



Internationale Registrierung von Marken. AO 0.232.112.21

Regel 40 Inkrafttreten; Ubergangsbestimmungen
1) [Inkrafttreten]

Diese Ausfithrungsordnung tritt am 1. Februar 2020 in Kraft und ersetzt von diesem
Zeitpunkt an die am 31. Januar 2020 geltende Gemeinsame Ausfithrungsordnung zum
Madrider Abkommen {iiber die internationale Registrierung von Marken und zum Pro-
tokoll zu diesem Abkommen (im Folgenden als «Gemeinsame Ausfithrungsordnungy
bezeichnet).

2) [Allgemeine Ubergangsbestimmungen]

a) Ungeachtet des Absatzes 1:

i)  gilt ein internationales Gesuch, fiir das ein Antrag auf Einreichung beim
Internationalen Biiro bei der Ursprungsbehérde vor dem 1. Februar 2020
eingegangen ist, in dem Umfang, in dem es die Erfordernisse der Ge-
meinsamen Ausfiihrungsordnung erfiillt, als mit den massgeblichen Er-
fordernissen fiir die Zwecke der Regel 14 iibereinstimmend;

ii) gilt eine nachtrigliche Benennung oder ein Antrag auf Eintragung vor
dem 1. Februar 2020 an das Internationale Biiro in dem Umfang, in dem
die Erfordernisse der Gemeinsamen Ausfiihrungsordnung erfiillt sind, als
mit den geltenden Erfordernissen fiir die Zwecke der Regeln 5bis, 2(bis
Absatz 3, 24 Absatz 8, 27, 27bis oder 27ter iibereinstimmend;

iii) wird ein internationales Gesuch, eine nachtragliche Benennung oder ein
Antrag auf Eintragung, die vor dem 1. Februar 2020 Gegenstand eines
Verfahrens beim Internationalen Biiro nach den Regeln 11, 12, 13, 20bis
Absatz 2, 24 Absatz 5, 26 oder 27bis Absatz 3 Buchstabe a der Gemein-
samen Ausfiihrungsordnung gewesen sind, weiterhin vom Internationa-
len Biiro nach diesen Regeln behandelt; das Datum der daraus hervorge-
henden internationalen Registrierung oder Eintragung in das inter-
nationale Register bestimmt sich nach den Regeln 15, 20bis Absatz 3
Buchstabe b, 24 Absatz 6, 27 Absatz 1 Buchstabe b und ¢ oder 27bis Ab-
satz 4 Buchstabe b der Gemeinsamen Ausfithrungsordnung;

iv) gilt eine Mitteilung nach Artikel 4bis Absatz 2, 5 Absitze 1 und 2, 5 Ab-
satz 6 oder 6 Absatz 4 des Protokolls oder nach den Regeln 21bis, 23 oder
34 Absatz 3 Buchstabe ¢ der Gemeinsamen Ausfiihrungsordnung, die vor
dem 1. Februar 2020 an das Internationale Biiro {ibersandt worden ist, in
dem Umfang, in dem sie die Erfordernisse der Gemeinsamen Ausfiih-
rungsordnung erfiillt, als mit den massgeblichen Erfordernissen fiir die
Zwecke der Regeln 17 Absatz 4, 19 Absatz 2, 21 Absatz 2, 21bis Absatz
4, 22 Absatz 2, 23 Absatz 2 oder 34 Absatz 3 Buchstabe d iibereinstim-
mend;

v) eine Mitteilung, eine Erkldrung oder eine rechtskriftige Entscheidung
nach den Regeln 16, 18bis, 18ter, 20, 20bis Absatz 5, 23bis oder 27 Absatz 4
oder 5 der Gemeinsamen Ausfiihrungsordnung, die vor dem 1. Februar
2020 an das Internationale Biiro libersandt worden ist, in dem Umfang,
in dem sie die Erfordernisse der Gemeinsamen Ausfiihrungsordnung er-
fiillt, als mit den massgeblichen Erfordernissen flir die Zwecke der Re-
geln 16 Absatz 2, 18bis Absatz 2, 18ter Absatz 5, 20 Absatz 3, 20bis Absatz
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b)

d)
3) ..

5 Buchstabe d, 23bis Absatz 3, 27 Absatz 4 Buchstabe d und e oder Absatz
5 Buchstabe d und e iibereinstimmend.

Fiir die Zwecke der Regel 34 Absatz 7 gelten die in Regel 34 Absatz 1 der
Gemeinsamen Ausfithrungsordnung festgesetzten Gebiihren als die vor dem
1. Februar 2020 giiltigen Gebiihren.

Eine Mitteilung nach den Regeln 6 Absatz 2 Ziffer iii, 7 Absatz 2, 17 Absatz
5 Buchstabe d, 20bis Absatz 6, 27bs Absatz 6, 27ter Absatz 2 Buchstabe b, 34
Absatz 3 Buchstabe a oder 40 Absatz 6 der Gemeinsamen Ausfithrungsord-
nung, die von der Behorde einer Vertragspartei vor dem 1. Februar 2020 an
das Internationale Biiro {ibersandt wird, wirkt sich nach den Regeln 6 Absatz
2 Ziffer iii, 7 Absatz 2, 17 Absatz 5 Buchstabe d, 20bis Absatz 6, 27bs Absatz
6, 27ter Absatz 2 Buchstabe b, 34 Absatz 3 Buchstabe a oder 40 Absatz 6 wei-
terhin aus..

4) [Ubergangsbestimmungen hinsichtlich der Sprachen]

a)

b)
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Regel 6 in der vor dem 1. April 2004 geltenden Fassung der Gemeinsamen

Ausfithrungsordnung findet weiterhin Anwendung auf jedes internationale

Gesuch, das vor diesem Datum eingereicht wurde und auf jedes zwischen die-

sem Datum und einschliesslich dem 31. August 2008 eingereichte internatio-

nale Gesuch gemiss der Definition in Regel 1 Ziffer viii der Gemeinsamen

Ausfithrungsordnung, fiir das ausschliesslich das Abkommen massgebend ist

sowie auf jede diesbeziigliche Mitteilung und auf jede Mitteilung, Eintragung

in das internationale Register oder Veroffentlichung im Blatt beziiglich der
sich daraus ergebenden internationalen Registrierung, es sei denn:

i)  die internationale Registrierung ist zwischen dem 1. April 2004 und dem
31. August 2008 Gegenstand einer nachtraglichen Benennung nach dem
Protokoll in Ubereinstimmung mit Regel 24 Absatz 1 Buchstabe c der
Gemeinsamen Ausfiihrungsordnung gewesen; oder

ii) die internationale Registrierung ist am oder nach dem 1. September 2008
Gegenstand einer nachtriglichen Benennung; und

iii) die nachtragliche Benennung ist in das internationale Register eingetra-
gen.

Fiir die Zwecke des vorliegenden Absatzes gilt ein internationales Gesuch als
an dem Datum eingereicht, an dem der Antrag, das internationale Gesuch
beim Internationalen Biiro einzureichen, bei der Ursprungsbehdrde eingeht
oder nach Regel 11 Absatz 1 Buchstabe a oder ¢ der Gemeinsamen Ausfiih-
rungsordnung als eingegangen gilt und eine nachtrigliche Benennung in Be-
zug auf eine internationale Registrierung gilt als an dem Datum erfolgt, an
dem die nachtrdgliche Benennung beim Internationalen Biiro eingereicht
wird, falls sie unmittelbar vom Inhaber eingereicht wird, oder an dem Datum,
an dem der Antrag auf Einreichung der nachtrdglichen Benennung der Be-
horde der Vertragspartei des Inhabers iibergeben wird, falls sie {iber diese Be-
horde eingereicht wird.
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5) ...
6) [Unvereinbarkeit mit nationalem oder regionalem Recht]

Ist an dem Datum, an dem die vorliegende Regel in Kraft tritt, oder dem Datum, von
dem an eine Vertragspartei durch das Protokoll gebunden ist, Regel 27%s Absatz 1
oder Regel 27ter Absatz 2 Buchstabe a nicht mit dem innerstaatlichen oder regionalen
Recht dieser Vertragspartei vereinbar, so ist der betreffende Absatz beziechungsweise
sind die betreffenden Absitze in Bezug auf diese Vertragspartei nicht anwendbar, so-
lange er oder sie weiterhin nicht mit diesem Recht vereinbar ist oder sind, vorausge-
setzt, diese Vertragspartei teilt dies vor dem Datum, an dem diese Regel in Kraft tritt,
oder dem Datum, von dem an diese Vertragspartei durch das Protokoll gebunden ist,
dem Internationalen Biiro mit. Diese Mitteilung kann jederzeit zuriickgenommen wer-
den.

7) [Ubergangsbestimmung hinsichtlich der Teilersetzung]

Kein Amt ist verpflichtet, Regel 21 Absatz 3 Buchstabe d Satz 2 vor dem 1. Februar
2025 anzuwenden.>3

8) [Ubergangsbestimmung zu den Regeln 17 Absatz 2 Ziffer v und vii und Absatz 3
sowie 18 Absatz 1 Buchstabe ¢)]

Die Vertragsparteien konnen weiterhin die Regeln 17 Absatz 2 Ziffer v und vii und
Absatz 3 sowie 18 Absatz 1 Buchstabe e, wie sie seit dem 1. November 2021 in Kraft
sind, bis am 1. Februar 2025 oder bis zu einem spéteren Datum anwenden, sofern die
betreffende Vertragspartei dem Internationalen Biiro vor dem 1. Februar 2025 oder
vor dem Datum, an welches diese Vertragspartei durch das Protokoll gebunden ist,
eine Mitteilung sendet. Das spétere Datum wird beriicksichtigt. Die Vertragspartei
kann diese Mitteilung nachfolgend jederzeit zuriickziehen.54 55

Regel 41 Verwaltungsvorschriften

1) [Erlass von Verwaltungsvorschriften; in den Verwaltungsvorschriften geregelte
Angelegenheiten]

a) Die Verwaltungsvorschriften werden vom Generaldirektor erlassen. Der Ge-
neraldirektor kann sie &ndern. Vor Erlass oder Anderung der Verwaltungsvor-
schriften konsultiert der Generaldirektor die von den vorgeschlagenen Ver-
waltungsvorschriften oder ihrer vorgeschlagenen Anderung unmittelbar
betroffenen Behorden.

b) Die Verwaltungsvorschriften regeln Angelegenheiten, hinsichtlich derer diese
Ausfiihrungsordnung ausdriicklich auf diese Vorschriften verweist, sowie
Einzelheiten der Anwendung dieser Ausfiihrungsordnung.

53 Eingefiigt geméss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen And. (AS 2023 66).

54 Die Annahme dieser Bestimmung durch die Versammlung des Madrider Verbands
erfolgte in dem Verstindnis, dass die Vertragsparteien nicht verpflichtet sind, in der
Mitteilung das Datum anzugeben, an dem sie die Regeln 17 Absatz 2 Ziffer v und vii
sowie 18 Absatz 1 Buchstabe e, wie sie am 1. November 2023 in Kraft getreten sind,
anwenden werden. .

55 Eingefiigt durch die am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen And. (AS 2023 806).
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2) [Aufsicht der Versammlung]

Die Versammlung kann den Generaldirektor auffordern, Bestimmungen der Verwal-
tungsvorschriften zu dndern; der Generaldirektor handelt entsprechend.

3) [Veroffentlichung und Inkrafttreten]

a) Die Verwaltungsvorschriften sowie alle Anderungen dieser Vorschriften wer-
den im Blatt veroffentlicht.

b) Bei jeder Veroffentlichung wird der Zeitpunkt angegeben, an dem die verof-
fentlichten Bestimmungen in Kraft treten. Der Zeitpunkt muss nicht fiir alle
Bestimmungen derselbe sein, jedoch kann keine Bestimmung vor dem Datum
ihrer Ver6ffentlichung im Blatt in Kraft treten.

4) [Widerspruch zwischen den Verwaltungsvorschriften und dem Protokoll oder die-
ser Ausfiihrungsordnung]

Im Falle eines Widerspruchs zwischen einer Bestimmung der Verwaltungsvorschrif-
ten einerseits und einer Bestimmung des Protokolls oder dieser Ausfithrungsordnung
andererseits hat letztere Vorrang.
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Gebiihrenverzeichniss¢
(am 1. Februar 2023 geltender Text)

Schweizer Franken

I ..

2. Internationales Gesuch

Folgende Gebiihren sind zu zahlen; sie umfassen einen Zeitraum von

10 Jahren:

2.1 Grundgebiihr (Artikel 8 Absatz 2 Ziffer i des Protokolls)*

2.1.1 wenn keine der Abbildungen der Marke in Farbe ist 653
2.1.2 wenn eine der Abbildungen der Marke in Farbe ist 903
2.2 Zusatzgebiihr fiir jede die dritte Klasse iibersteigende Klasse der

23

24

56

Waren oder Dienstleistungen, sofern nicht ausschliesslich Ver-
tragsparteien benannt werden, fiir die individuelle Gebiihren

(siche Nr. 2.4) zu zahlen sind (Art. 8 Abs. 2 Ziff. ii und 7 Bst. a

Ziff. i des Prot.) 100

Ergénzungsgebiihr fiir jede benannte Vertragspartei, sofern es

sich bei der benannten Vertragspartei nicht um eine Vertragspar-

tei handelt, fiir die eine individuelle Gebiihr (siehe Nr. 2.4) zu

zahlen ist (Art. 8 Abs. 2 Ziff. iii und 7 Bst. a Ziff. ii des Prot.) 100

Individuelle Gebiihr fiir jede Vertragspartei, fiir die eine indivi-
duelle Gebiihr (anstatt einer Ergénzungsgebiihr) zu zahlen ist,
sofern es sich bei der benannten Vertragspartei und bei der Ver-
tragspartei der Ursprungsbehdrde nicht um Staaten handelt, die
auch durch das Abkommen gebunden sind; in diesem Fall ist fiir
die benannte Vertragspartei eine Ergénzungsgebiihr zu zahlen
(Art. 8 Abs. 7 Bst. a und 9sexies Abs. 1 Bst. b des Prot.): Der Be-
trag der individuellen Gebiihr wird von jeder betroffenen Ver-
tragspartei festgesetzt

Bereinigt gemass der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen And. (AS 2021 624) und der
am 1. Febr. 2023 in Kraft getretenen And. (AS 2023 68).

Fiir internationale Gesuche, die von Hinterlegern eingereicht werden, deren Ursprungs-
land zu denen am wenigsten entwickelten Landern gemadss Liste der Vereinten Nationen
gehort, ist nur 10 Prozent der vorgeschriebenen Grundgebiihr zu zahlen (gerundet auf die
nichste ganze Zahl). Somit betrdgt die Grundgebiihr 65 Schweizer Franken, wenn keine
der Abbildungen der Marke in Farbe ist, bzw. auf 90 Schweizer Franken, wenn eine der
Abbildungen der Marke in Farbe ist.
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Schweizer Franken

4. Mingel in Bezug auf die Klassifikation der Waren und Dienstleistungen
Folgende Gebiihren sind zu zahlen (Regel 12 Absatz 1 Buchstabe b):

4.1 wenn die Waren und Dienstleistungen nicht nach Klassen grup- 77 sowie 4
piert sind fiir jeden den
zwanzigsten
Begriff tiber-
steigenden
Begriff

4.2 wenn die im Gesuch angegebene Klassifikation eines oder meh- 20 sowie 4
rerer Begriffe unzutreffend ist fiir jeden un-
zutreffend
klassifizierten
Begriff

allerdings sind keine Gebiihren zu zahlen, wenn der aufgrund dieser
Nummer fallige Gesamtbetrag fiir ein internationales Gesuch weniger
als 150 Schweizer Franken betréigt

5. Benennung nach der internationalen Registrierung

Folgende Gebiihren sind zu zahlen; sie umfassen den Zeitraum zwi-
schen dem Datum des Wirksamwerdens der Benennung und dem Ab-
lauf der laufenden Schutzfrist fiir die internationale Registrierung
(Art. 3ter Abs. 2 des Prot.):

5.1 Grundgebiihr 300

5.2 Erginzungsgebiihr fiir jede benannte Vertragspartei, die in dem-
selben Gesuch angegeben wird, wenn in Bezug auf diese Ver-
tragspartei eine individuelle Gebiihr nicht zu zahlen ist (siche
Nr. 5.3) 100

5.3 Individuelle Gebiihr fiir jede Vertragspartei, fiir die eine indivi-
duelle Gebiihr (anstatt einer Ergdnzungsgebiihr) zu zahlen ist,
sofern es sich bei der benannten Vertragspartei und bei der Ver-
tragspartei des Inhabers nicht um Staaten handelt, die auch
durch das Abkommen gebunden sind; in diesem Fall ist fiir die
benannte Vertragspartei eine Ergéinzungsgebiihr zu zahlen
(Art. 8 Abs. 7 Bst. a und 9sexies Abs. 1 Bst. 1 Prot.): Der Betrag
der individuellen Gebiihr wird von jeder betroffenen Vertrags-
partei festgesetzt
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Schweizer Franken

6. Erneuerung

Folgende Gebiihren sind zu zahlen; sie umfassen einen Zeitraum
von 10 Jahren (Art. 7 Abs. 1 des Prot.):

6.1  Grundgebiihr 653

6.2  Zusatzgebiihr, sofern die Erneuerung nicht nur fiir benannte
Vertragsparteien erfolgt, fiir die individuelle Gebiihren zu zah-

len sind (siche Nr. 6.4) 100
6.3  Ergidnzungsgebiihr fiir jede benannte Vertragspartei, fiir die eine
individuelle Gebiihr nicht zu zahlen ist (siche Nr. 6.4) 100

6.4 Individuelle Gebiihr fiir jede Vertragspartei, fiir die eine indivi-
duelle Gebiihr (anstatt einer Ergénzungsgebiihr) zu zahlen ist,
sofern es sich bei der benannten Vertragspartei und bei der Ver-
tragspartei des Inhabers nicht um Staaten handelt, die auch
durch das Abkommen gebunden sind; in diesem Fall ist fiir die
benannte Vertragspartei eine Ergédnzungsgebiihr zu zahlen
(Art. 8 Abs. 7 Bst. a und 9sexies Abs. 1 Bst. b des Prot.): Der Be-
trag der individuellen Gebiihr wird von jeder betroffenen Ver-
tragspartei festgesetzt

6.5 Zuschlagsgebiihr fiir die Inanspruchnahme der Nachfrist 50 v. H. des
(Art. 7 Abs. 4 des Prot.) Betrags der

nach Num-

mer 6.1 zu

zahlenden

Gebiihren

7. Verschiedene Eintragungen (Art. 9t des Prot.)
7.1 Vollstindige Ubertragung einer internationalen Registrierung 177

7.2 Teiliibertragung (fiir einen Teil der Waren oder Dienstleistun-
gen oder einen Teil der Vertragsparteien) einer internationalen
Registrierung 177

7.3 nach der internationalen Registrierung vom Inhaber beantragte
Einschrankung, sofern diese, wenn sie mehrere Vertragspar-
teien betrifft, fiir alle Vertragsparteien dieselbe ist 177

7.4  Anderung des Namens und/oder der Anschrift des Inha-
bers und/oder, falls der Inhaber eine juristische Person ist, Auf-
nahme oder Anderung der Angaben {iber die Rechtsnatur des In-
habers sowie den Staat und gegebenenfalls die Gebietseinheit
innerhalb des Staates, nach dessen oder deren Recht die juristi-
sche Person gegriindet ist, fiir eine oder mehrere internationale
Registrierungen, fiir welche dieselbe Eintragung oder Anderung
in demselben Formblatt beantragt wird 150
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7.5 Eintragung einer Lizenz in Bezug auf eine internationale Regist-

rierung oder Anderung der Eintragung einer Lizenz 177
7.6  Antrag auf eine Weiterbehandlung nach Regel 5bis Absatz 1 200
7.7 Teilung einer internationalen Registrierung 177

8. Informationen iiber internationale Registrierungen (Art. 5tr des Prot.)

8.1 Anfertigung eines beglaubigten Auszugs aus dem internationa-
len Register mit Sachstandsanalyse einer internationalen Regist-
rierung (detaillierter beglaubigter Auszug)
bis zu drei Seiten 155
fiir jede tiber die dritte hinausgehende Seite 10

8.2  Anfertigung eines beglaubigten Auszugs aus dem internationa-
len Register bestehend aus einer Kopie sdmtlicher Verdffentli-
chungen und samtlicher Mitteilungen iiber die Schutzverweige-
rung, die sich auf eine internationale Registrierung beziehen
(einfacher beglaubigter Auszug)

bis zu drei Seiten 77

fiir jede tiber die dritte hinausgehende Seite 2
8.3 eine einzelne schriftliche Bestitigung oder Auskunft

fiir eine einzelne internationale Registrierung 77

fiir jede weitere internationale Registrierung, wenn dieselbe

Auskunft in demselben Antrag beantragt wird 10

8.4  Sonderdruck oder Fotokopie der Verdffentlichung einer interna-
tionalen Registrierung, je Seite 5

9. Besondere Dienstleistungen

Das Internationale Biiro ist erméchtigt, fiir eilige Vorgédnge und fiir
Dienstleistungen, die in diesem Gebiihrenverzeichnis nicht erfasst
sind, eine Gebiihr zu verlangen, deren Betrag es selbst festsetzen
kann.

10. Fortdauer der Wirkungen
10.1 Dem internationalen Biiro zustehende Gebiihr 23

10.2 Vom Internationalen Biiro an den Nachfolgestaat zu {iberwei-
sende Gebiihr 41
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Verwaltungsvorschriften fiir die Anwendung des Protokolls
zum Madrider Abkommen iiber die internationale Registrierung

von Marken>’

(Am 1. Februar 2021 geltender Text)

Verzeichnis der Vorschriften

Erster Teil:
Vorschrift 1

Zweiter Teil:
Vorschrift 2
Vorschrift 3
Vorschrift 4
Vorschrift 5

Dritter Teil:
Vorschrift 6

Vorschrift 7
Vorschrift 8
Vorschrift 9
Vorschrift 10
Vorschrift 11

Vierter Teil:

Vorschrift 12
Vorschrift 13
Fiinfter Teil:
Vorschrift 14

Vorschrift 15

Sechster Teil:

Vorschrift 16

Vorschrift 17

Vorschrift 18

Siebter Teil:
Vorschrift 19

Begriffsbestimmungen
Abkiirzungen

Formblitter

Vorgeschriebene Formblétter

Fakultative Formblatter

Veroffentlichung und Bereitstellung der Formblétter

Mitteilungen an das Internationale Biiro; Unterschrift
Erfordernis der Schriftform; Versand mehrerer Schriftstiicke in
einem Umschlag

Unterschrift

Elektronische Mitteilungen; Bestitigung des Eingangs einer
elektronischen Mitteilung durch das Internationale Biiro und
Tag des Eingangs

Erfordernisse in Bezug auf Namen und Anschriften
Namen und Anschriften
Zustellungsanschrift

Mitteilung vorléufiger Schutzverweigerungen

Datum des Versands einer Mitteilung der vorldufigen Schutz-
verweigerung

Inhalt einer Mitteilung der auf einen Widerspruch gestiitzten
vorldufigen Schutzverweigerung

Nummerierung der internationalen Registrierungen
Nummerierung nach einer Teilung oder teilweisen Anderung
des Inhabers

Nummerierung nach Zusammenfiihrung internationaler Regist-
rierungen

Nummerierung nach Erklirung der Unwirksamkeit einer Ande-
rung des Inhabers

Zahlung der Gebiihren
Zahlungsweise

57 Bereinigt gemiss der am 1. Febr. 2021 in Kraft getretenen And. (AS 2021 172).
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Erster Teil
Begriffsbestimmungen

Vorschrift 1  Abkiirzungen

a) Im Sinne dieser Verwaltungsvorschriften bedeutet:

i)  «Ausfithrungsordnung» die Ausfiihrungsordnung des Protokolls zum
Madrider Abkommen {iiber die internationale Registrierung von Marken;

i) «Regel» eine Regel der Ausfithrungsordnung.

b) Fiir die Zwecke dieser Verwaltungsvorschriften hat ein in Regel 1 genannter
Begriff die gleiche Bedeutung wie in der Ausfithrungsordnung.

Zweiter Teil
Formblitter

Vorschrift 2 Vorgeschriebene Formblitter

Fiir jedes Verfahren, fiir das die Ausfiihrungsordnung die Verwendung eines Form-
blatts vorschreibt, erstellt das Internationale Biiro dieses Formblatt.

Vorschrift 3 Fakultative Formblitter

Hinsichtlich der in der Ausfiihrungsordnung vorgesehenen Verfahren, ausgenommen
jene nach Vorschrift 2, kann das Internationale Biiro fakultative Formblitter erstellen.

Vorschrift 4 Veroffentlichung und Bereitstellung der Formblatter

Das Internationale Biiro verdffentlicht alle vorgeschriebenen und fakultativen Form-
blétter gemédss den Vorschriften 2 und 3 und stellt sie auf der Internetseite der Welt-
organisation fiir geistiges Eigentum bereit.

Vorschrift 5

Dritter Teil
Mitteilungen an das Internationale Biiro; Unterschrift

Vorschrift 6 Erfordernis der Schriftform; Versand mehrerer Schriftstiicke
in einem Umschlag

a) Unter Vorbehalt von Vorschrift 11.a) sind Mitteilungen an das Internationale
Biiro schriftlich mit Schreibmaschine oder einem sonstigen Gerit abzufassen
und zu unterschreiben.

b) Werden mehrere Schriftstiicke in einem Umschlag versandt, so sollte eine
Liste beigefiigt sein, in der diese genau bezeichnet sind.
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Vorschrift 7 Unterschrift

a) Die Unterschrift muss handschriftlich oder mit Schreibmaschine erfolgen oder
muss aufgedruckt oder aufgestempelt sein. Bei den in Vorschrift 11.a)i) ge-
nannten elektronischen Mitteilungen kann die Unterschrift durch eine zwi-
schen dem Internationalen Biiro und der betreffenden Behorde vereinbarte
Kennzeichnungsart ersetzt werden. Bei den in Vorschrift 11.a)ii) genannten
elektronischen Mitteilungen kann die Unterschrift durch eine vom Internatio-
nalen Biiro festzulegende Kennzeichnungsart ersetzt werden.

b) Bei mehreren Hinterlegern, Inhabern, neuen Inhabern oder Lizenznehmern
geniigt eine Unterschrift, sofern die unterzeichnende Person erklért, dass sie
nach geltendem Recht zur Unterschrift befugt ist.

Vorschrift 8
Vorschrift 9
Vorschrift 10 ...

Vorschrift 11 Elektronische Mitteilungen; Bestitigung des Eingangs einer
elektronischen Mitteilung durch das Internationale Biiro und Tag
des Eingangs

a) 1)  Auf Wunsch einer Behorde erfolgt der Austausch von Mitteilungen zwi-
schen dieser Behorde und dem Internationalen Biiro, einschliesslich der
Einreichung des internationalen Gesuchs, mit elektronischen Mitteln,
wie zwischen dem Internationalen Biiro und der betreffenden Behorde
vereinbart.

ii) Der Austausch von Mitteilungen zwischen dem Internationalen Biiro und
den Hinterlegern sowie den Inhabern kann mit elektronischen Mitteln zu
einem Zeitpunkt und nach einem Vorgehen erfolgen, die vom Internati-
onalen Biiro festgelegt werden; die entsprechenden Einzelheiten werden
auf der Internetseite der Weltorganisation fiir geistiges Eigentum verdf-
fentlicht.

b) Das Internationale Biiro benachrichtigt den Absender einer elektronischen
Ubermittlung umgehend und durch elektronische Ubermittlung iiber den Ein-
gang der Ubermittlung und benachrichtigt ihn ebenfalls, wenn die elektroni-
sche Ubermittlung unvollstindig oder auf sonstige Weise unbrauchbar ist, so-
fern er identifiziert werden kann und erreichbar ist.

c) Erfolgt eine Mitteilung mit elektronischen Mitteln und stimmt aufgrund der
Zeitverschiebung zwischen dem Ort, von dem aus die Mitteilung iibermittelt
wird, und Genf das Datum des Tages, an dem der Sendevorgang begonnen
wurde, mit dem Datum des Tages, an dem die vollstindige Mitteilung beim
Internationalen Biiro eingeht, nicht iiberein, so gilt das frithere Datum als Tag
des Eingangs beim Internationalen Biiro.
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Vierter Teil
Erfordernisse in Bezug auf Namen und Anschriften

Vorschrift 12 Namen und Anschriften

a) Bei natiirlichen Personen sind der Familienname oder Hauptname und der
Vorname oder Beiname beziehungsweise die Vor- und Beinamen der natiirli-
chen Person anzugeben.

b) Bei juristischen Personen ist die volle amtliche Bezeichnung der juristischen
Person anzugeben.

¢) Ist der Name nicht in lateinischen Schriftzeichen angegeben, so hat die An-
gabe des Namens aus einer Transliteration in lateinische Schriftzeichen zu be-
stehen, die sich nach der Phonetik der Sprache des internationalen Gesuchs
richtet. Bei einer juristischen Person, deren Name nicht in lateinischen Schrift-
zeichen angegeben ist, kann die Transliteration durch eine Ubersetzung in die
Sprache des internationalen Gesuchs ersetzt werden.

d) Eine Anschrift bzw. eine elektronische Anschrift ist jeweils so anzugeben,
dass sie den tiblichen Erfordernissen fiir eine schnelle postalische bzw. elekt-
ronische Zustellung entspricht. Eine Anschrift hat zumindest alle massgebli-
chen Verwaltungseinheiten, gegebenenfalls einschliesslich der Hausnummer,
zu enthalten; zusétzlich konnen eine Telefonnummer sowie eine abweichende
Anschrift bzw. elektronische Anschrift angegeben werden.

Vorschrift 13 Zustellungsanschrift

Bei mehreren Hinterlegern, neuen Inhabern oder Lizenznehmern mit unterschiedli-
chen Anschriften kénnen eine einzige Anschrift bzw. elektronische Anschrift fiir die
Zustellung angegeben werden. Ist keine dieser beiden Anschriften angegeben, so gilt
die Anschrift bzw. elektronische Anschrift der an erster Stelle genannten Person als
Zustellungsanschrift.

Fiinfter Teil
Mitteilung vorliufiger Schutzverweigerugen

Vorschrift 14 Datum des Versands einer Mitteilung der vorlaufigen
Schutzverweigerung

Beim Versand einer Mitteilung iiber die vorldufige Schutzverweigerung durch einen
Postdienst ist der Poststempel ausschlaggebend. Ist der Poststempel unleserlich ist
oder nicht vorhanden, so behandelt das Internationale Biiro die Mitteilung so, als sei
20 Tage vor dem Datum des Eingangs beim Internationalen Biiro versandt worden.
Liegt jedoch das in dieser Weise bestimmte Datum des Versands vor jedem in der
Mitteilung genannten Datum der Schutzverweigerung oder Versanddatum, so behan-
delt das Internationale Biiro diese Mitteilung so, als sei das letztere Datum das Ver-
sanddatum. Bei Versand einer Mitteilung iiber die vorldufige Schutzverweigerung
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durch einen Zustelldienst bestimmen dessen Angaben anhand des Versandprotokolls
das Versanddatum.

Vorschrift 15 Inhalt einer Mitteilung der auf einen Widerspruch gestiitzten
vorldufigen Schutzverweigerung

a) Die auf einen Widerspruch gestiitzte Mitteilung tiber die vorldufige Schutz-
verweigerung muss sich auf die in den Regeln 17.2) und 3) vorgesehenen An-
gaben beschrianken. Zusammen mit der nach Regel 17.2)iv) vorgesehenen An-
gabe der Griinde, auf die sich die Schutzverweigerung stiitzt, sind zusétzlich
zu der Feststellung, dass sich die Schutzverweigerung auf einen Widerspruch
stiitzt, in Kurzform die Widerspruchsgriinde zu nennen (beispielsweise Kolli-
sion mit einer fritheren Marke oder einem sonstigen fritheren Recht, man-
gelnde Unterscheidungskraft). Stiitzt sich der Widerspruch auf eine Kollision
mit einem fritheren Recht, bei dem es sich nicht um eine Marke handelt, die
eingetragen oder Gegenstand einer Anmeldung zur Eintragung ist, so ist die-
ses Recht und nach Moglichkeit dessen Inhaber so kurz wie mdglich zu be-
zeichnen. Der Mitteilung miissen keine Schriftstiicke oder Nachweise beige-
legt werden.

b) Sind der Mitteilung Schriftstiicke beigefiigt, die nicht auf getrennten Bléttern
im Format A4 vorliegen ist oder nicht zur Digitalisierung geeignet sind, oder
sind ihr andere Anlagen beigefiigt, bei denen es sich nicht um Schriftstiicke
handelt, wie Muster und Verpackungen, so werden diese nicht eingetragen
und das Internationale Biiro verfiigt iiber sie nach Belieben.

Sechster Teil
Nummerierung internationaler Registrierungen

Vorschrift 16 Nummerierung nach einer Teilung oder teilweisen Anderung
des Inhabers

a) Die aus der Eintragung einer teilweisen Anderung oder Teilung des Inhabers
hervorgegangene eigenstindige internationale Registrierung trigt die Num-
mer der internationalen Regierung, die teilweise Gegenstand einer Anderung
des Inhabers oder einer Teilung ist, mit einem Grossbuchstaben.

b)

Vorschrift 17 Nummerierung nach Zusammenfiihrung internationaler
Registrierungen

Die aus der Zusammenfiihrung internationaler Registrierungen nach Regel 27ter her-
vorgegangene internationale Registrierung triagt die Nummer der internationalen Re-
gistrierung, die teilweise Gegenstand einer Anderung des Inhabers oder einer Teilung
ist, gegebenenfalls mit einem Grossbuchstaben.
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Vorschrift 18 Nummerierung nach Erklirung der Unwirksamkeit einer Anderung
des Inhabers

Die eigenstindige internationale Registrierung, die nach Regel 27.4) ¢) im Register
eingetragen wird, tragt die Nummer der teilweise abgetretenen oder auf andere Weise
iibertragenen Registrierung mit einem Grossbuchstaben.

Siebter Teil
Zahlung der Gebiihren

Vorschrift 19 Zahlungsweise
Die Zahlung der Gebiihren an das Internationale Biiro erfolgt:

i)  durch Abbuchung von einem beim Internationalen Biiro bestehenden Konto-
korrent; oder

ii) durch Einzahlung auf das Schweizer Postkonto oder eines der angegebenen
Bankkonten des Internationalen Biiros; oder

iii) per Kreditkarte, sofern das Internationale Biiro im Rahmen einer elektroni-
schen Mitteilung nach Vorschrift 11 eine elektronische Schnittstelle fiir eine
Online-Zahlung zur Verfiigung gestellt hat.
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