BGBL. IIT - Ausgegeben am 8. September 2009 - Nr. 98 1 von 8

(Ubersetzung)

Gemeinsame Ausfliihrungsordnung
zum Madrider Abkommen?
Uber die internationale Registrierung von Marken
und zum Protokoll? zu diesem Abkommen

(in der ab 1. September 2009 geltenden Fassung)

Verzeichnis der Regeln

[...]

Kapitel 4
Sachverhalte bei den Vertragsparteien,
die internationale Registrierungen berihren

Regel 16
Maglichkeit der Mitteilung tber eine vorlaufige Schutzverweigerung, die auf einen
Widerspruch nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c des Protokolls gestitzt ist

(1)  [Mitteilung bezuglich mdglicher Widerspriiche und Frist fir die Mitteilung Uber eine
vorlaufige Schutzverweigerung, die auf einen Widerspruch gestiitzt ist]

a) [...]

b) Sind zum Zeitpunkt der Ubermittlung der unter Buchstabe a genannten Mittei-
lung die Daten des Beginns und des Endes der Widerspruchsfrist bekannt, so
werden diese in der Benachrichtigung angegeben. Sind die Daten zu dem

! Kundgemacht in BGBI. Nr. 400/1973 idF BGBI. Nr. 123/1984.
2 Kundgemacht in BGBI. 111 Nr. 32/1999.
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betreffenden Zeitpunkt noch nicht bekannt, so werden sie dem Internationalen
Biiro mitgeteilt, sobald sie bekannt sind®.

) [.1]
) [-]
Regel 17
Vorlaufige Schutzverweigerung
1) [-]
) [-]
©) [-]
4) [..]

(5) [Erklarungen hinsichtlich der Moglichkeit einer Uberpriifung]
a) [gestrichen]
b) [gestrichen]

C) [gestrichen]

d  [.]

® Die Annahme dieser Bestimmung durch die Versammlung des Madrider Verbands erfolgte in dem Verstandnis,
dass das Amt im Fall einer verlangerbaren Widerspruchsfrist nur das Datum des Beginns der Widerspruchsfrist

mitteilen kann.
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i) die auf diese Uberpriifung hin getroffene Entscheidung Gegenstand
einer weiteren Uberpriifung bei der Behorde sein kann oder dagegen bei
der Behorde Rechtsmittel eingelegt werden kdnnen.

Findet diese Erklarung Anwendung und ist die Behorde nicht in der Lage, dem
Inhaber der betroffenen internationalen Registrierung diese Entscheidung unmittelbar
mitzuteilen, muss die Behérde die in Regel 18" Absatz 2 oder 3 genannte Erklarung
an das Internationale Blro unmittelbar im Anschluss an diese Entscheidung Uber-
mitteln, ungeachtet der Tatsache, dass moglicherweise vor dieser Behorde noch nicht
alle Verfahren zum Schutz der Marke abgeschlossen sind. Weitere Entscheidungen,
die den Schutz der Marke beriihren, sind dem Internationalen Biiro nach Regel 18"
Absatz 4 zu Ubermitteln.

e) Die Behdrde einer Vertragspartei kann den Generaldirektor in einer Erklarung
davon unterrichten, dass nach dem Recht dieser Vertragspartei eine vorlaufige
Schutzverweigerung von Amts wegen, von der das Internationale Biro unter-
richtet worden ist, der Uberpriifung durch diese Behérde nicht zuganglich ist.
Findet diese Erklarung Anwendung, so gilt eine Erklarung nach Regel 18
Absatz 2 Ziffer ii oder Absatz 3 als in einer Mitteilung Uber eine vorldufige
Schutzverweigerung von Amts wegen durch diese Behorde enthalten.

(6) [gestrichen]

[...]

Regel 18"
Interimstatus einer Marke in einer benannten Vertragspartei

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

a) Eine Behdrde, die keine Mitteilung Uber die vorlaufige Schutzverweigerung
ubermittelt hat, kann innerhalb der in Artikel 5 Absatz 2 des Abkommens oder
Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a oder b des Protokolls vorgesehenen Frist dem
Internationalen Biro eine Erklarung Ubersenden, dass die Priifung von Amts
wegen abgeschlossen ist und die Behorde keine Griinde flr eine Schutzverwei-
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gerung 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 kénnen®”.

b) Eine Behorde, die eine Mitteilung Uber die vorlaufige Schutzverweigerung
ubermittelt hat, kann dem Internationalen Biro eine Erklérung tbersenden,
dass die Prufung von Amts wegen abgeschlossen ist, 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 kénnen.

(2)  [Eintragung, Benachrichtigung des Inhabers und Ubermittlung von Kopien]
Das Internationale Buro tragt die nach dieser Regel eingegangenen Erklarungen im
internationalen Register ein, benachrichtigt davon den Inhaber und Ubersendet, sofern
die Erklarung in Form eines bestimmten Dokuments Gbermittelt wurde oder wieder-
gegeben werden kann, dem Inhaber eine Kopie dieses Dokuments.

Regel 18"
Endgdltige Entscheidung lber den Status einer Marke in einer benannten Vertragspartei

(1)  [Erklarung Uber die Schutzgewahrung, wenn keine Mitteilung tber die vorldufige
Schutzverweigerung tbermittelt wurde]®
Wurden alle Verfahren vor einer Behorde vor Ablauf der in Artikel 5 Absatz 2 des
Abkommens oder Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a, b oder ¢ des Protokolls vorgesehe-
nen Frist abgeschlossen und besteht fur diese Behorde kein Grund flr eine Schutzver-
weigerung, so Ubersendet diese Behorde schnellstmdglich und vor Ablauf dieser Frist

*Von der Versammlung des Madrider Verbands gebilligte Auslegungserklarung:
»,Die Bezugnahmen in Regel 18bis auf Stellungnahmen durch Dritte gelten nur fiir Vertragsparteien, deren
Recht solche Stellungnahmen vorsieht.

> Die Annahme dieser Bestimmung durch die Versammlung des Madrider Verbands erfolgte in dem Verstandnis,
dass eine Erklarung lber die Schutzgewéhrung mehrere internationale Registrierungen betreffen und die Form
einer Liste haben kann, welche — elektronisch oder in Papierform tbermittelt — die ldentifizierung dieser

internationalen Registrierungen erlaubt.
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dem Internationalen Biro eine Erklarung, dass der Marke, die in der betroffenen Ver-
tragspartei Gegenstand der internationalen Registrierung ist, Schutz gewahrt wird®.

(2) [Erklarung uber die Schutzgewahrung nach vorlaufiger Schutzverweigerung]
Eine Behorde, die eine Mitteilung Uber die vorlaufige Schutzverweigerung tbermittelt
hat, muss dem Internationalen Biiro nach Abschluss aller Verfahren zum Schutz der
Marke vor dieser Behorde eine Erklarung tbermitteln, in der eine der folgenden Anga-
ben gemacht wird:

) dass die vorldufige Schutzverweigerung zurickgenommen wurde und der
Marke in der betroffenen Vertragspartei fur alle Waren und Dienstleistungen,
flir die um Schutz nachgesucht wurde, Schutz gewahrt wird, oder

i) die Waren und Dienstleistungen, fir welche der Marke in der betroffenen Ver-
tragspartei Schutz gewahrt wird,

es sei denn, diese Behorde tbersendet eine Erklarung nach Absatz 3.

(3) [Bestatigung der volligen vorlaufigen Schutzverweigerung]
Eine Behorde, die dem Internationalen Buro eine Mitteilung Uber eine vollige vor-
laufige Schutzverweigerung Ubermittelt hat, muss dem Internationalen Biro nach
Abschluss aller Verfahren zum Schutz der Marke vor dieser Behdrde und nach der
Entscheidung der Behorde, die Verweigerung des Schutzes der Marke in der betroffe-
nen Vertragspartei fur alle Waren und Dienstleistungen zu bestétigen, eine entspre-
chende Erklarung ubersenden.

(4)  [Weitere Entscheidung]
Sofern nach der Ubersendung einer Erkldrung gemaR Absatz 2 oder 3 eine weitere
Entscheidung den Schutz der Marke bertihrt, muss die Behdrde, soweit sie von dieser
Entscheidung Kenntnis hat, dem Internationalen Buro eine weitere Erklarung tbersen-

® Die Annahme der Absatze 1 und 2 dieser Regel durch die Versammlung des Madrider Verbands erfolgte in
dem Verstandnis, dass, sofern Regel 34 Absatz 3 Anwendung findet die Schutzgewéhrung erst erfolgt, wenn

der zweite Teilbetrag entrichtet ist.
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den, in der die Waren und Dienstleistungen angegeben werden, fir welche die Marke
in der betroffenen Vertragspartei geschiitzt wird’.

[Eintragung, Benachrichtigung des Inhabers und Ubermittlung von Kopien]

Das Internationale Buro tragt die nach dieser Regel eingegangenen Erkldarungen im
internationalen Register ein, benachrichtigt davon den Inhaber und ubersendet, sofern
die Erklarung in Form eines bestimmten Dokuments Ubermittelt wurde oder wieder-
gegeben werden kann, dem Inhaber eine Kopie dieses Dokuments.

Regel 24
Benennung im Anschluss an die internationale Registrierung

[Schutzverweigerung]
Die Regeln 16 bis 18" gelten sinngeméR.

Regel 28
Berichtigungen im internationalen Register

[Schutzverweigerung aufgrund einer Berichtigung]

Jede in Absatz 2 genannte Behdrde ist berechtigt, in einer Mitteilung Gber die vorlau-
fige Schutzverweigerung an das Internationale Buro zu erkléren, dass ihrer Auffassung
nach der internationalen Registrierung in der berichtigten Fassung der Schutz nicht

"Von der Versammlung des Madrider Verbands gebilligte Auslegungserklarung:

,»,Die Bezugnahme in Regel 18ter Absatz 4 auf eine weitere Entscheidung, die den Schutz der Marke berihrt,

gilt auch fiir den Fall, dass das Amt diese weitere Entscheidung trifft, zum Beispiel fir den Fall einer

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, selbst wenn das Amt bereits erklart hat, dass die Verfahren vor dem

Amt abgeschlossen sind.*
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oder nicht mehr gewahrt werden kann. Artikel 5 des Abkommens oder Artikel 5 des
Protokolls und die Regeln 16 bis 18" finden sinngemaR Anwendung mit der MaR-
gabe, dass die zuléssige Frist fur die Versendung dieser Mitteilung ab dem Absende-
datum der Mitteilung tber die Berichtigung an die betreffende Behdrde berechnet
wird.

[...]

Regel 32
Blatt

(1)  [Informationen uber internationale Registrierungen]
a) Das Internationale Biro veroffentlicht im Blatt die mal3geblichen Daten tiber
) die nach Regel 14 vorgenommenen internationalen Registrierungen;
i) die nach Regel 16 Absatz 1 mitgeteilten Informationen;

iii)  die nach Regel 17 Absatz 4 eingetragenen vorlaufigen Schutzverweige-
rungen mit der Angabe, ob sich die Schutzverweigerung auf alle oder
nur auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen bezieht, jedoch ohne
Angabe der betroffenen Waren und Dienstleistungen und ohne Angabe
der Griinde fir die Schutzverweigerung, sowie die nach den
Regeln 18" Absatz 2 und 18" Absatz 5 eingetragenen Erklarungen und
Informationen;

[...]

Regel 36
Gebuhrenfreiheit

[...]
viii)  jede Schutzverweigerung nach den Regeln 17, 24 Absatz 9 oder 28

Absatz 3, jede Erklarung nach den Regeln 18" oder 18" oder jede
Erklarung nach den Regeln 20™ Absatz 5 oder 27 Absatz 4 oder 5,
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Regel 40
Inkrafttreten; Ubergangsbestimmungen
[...]

(5) [Ubergangsbestimmungen hinsichtlich der Erklarungen Gber die Schutzgewihrung]
Keine Behorde ist verpflichtet, Erklarungen Uber die Schutzgewédhrung nach
Regel 18" Absatz 1 vor dem 1. Janner 2011 zu tibersenden.

[...]
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