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(Ubersetzung)

Gemeinsame Ausfithrungsordnung
zum Madrider Abkommen
iiber die internationale Registrierung von Marken

und zum Protokoll zu diesem Abkommen

(in der ab 1. Janner 2008 geltenden Fassung)

Verzeichnis der Regeln

Kapitel 1:  Allgemeine Bestimmungen

[...]
Regel 17%: Benennungen, fiir die das Abkommen mafgebend ist, und Benennungen, fiir die

das Protokoll maf3gebend ist
[...]

Kapitel 1

Allgemeine Bestimmungen

Regel 1

Kurzbezeichnungen

Im Sinne dieser Ausfithrungsordnung bedeutet

[..]

XVii) ,nach dem Abkommen' benannte Vertragspartei” eine Vertragspartei, fiir
welche nach Artikel 3'" Absatz 1 oder 2 des Abkommens die Ausdehnung des Schutzes

(,territoriale Ausdehnung”) beantragt worden ist;

XViii) ,nach dem Protokoll”* benannte Vertragspartei” eine Vertragspartei, fiir
welche nach Artikel 3" Absatz 1 oder 2 des Protokolls die Ausdehnung des Schutzes (, territoriale
Ausdehnung”) beantragt worden ist;

! Kundgemacht in BGBL. Nr. 400/1973 idF BGBI. Nr. 123/1984.
? Kundgemacht in BGBI. III Nr. 32/1999.
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[..]

Regel 1"*
Benennungen, fiir die das Abkommen mafigebend ist, und

Benennungen, fiir die das Protokoll maf3gebend ist

(1) [Allgemeiner Grundsatz und Ausnahmen] Fiir die Benennung einer Vertragspartei ist das
Abkommen oder das Protokoll mafgebend, je nachdem, ob die Vertragspartei nach dem
Abkommen oder dem Protokoll benannt worden ist. Sofern jedoch

1) hinsichtlich einer bestimmten internationalen Registrierung die Anwendbarkeit des
Abkommens auf die Beziehungen zwischen der Vertragspartei des Inhabers und einer
Vertragspartei, fiir deren Benennung das Abkommen mafigebend ist, endet, so wird fiir die
Benennung der Letzteren ab dem Datum, an dem die Anwendbarkeit des Abkommens endet,
das Protokoll maBBgebend, sofern an diesem Datum sowohl die Vertragspartei des Inhabers als

auch die benannte Vertragspartei Vertragsparteien des Protokolls sind, und

i1) hinsichtlich einer bestimmten internationalen Registrierung die Anwendbarkeit des
Protokolls auf die Beziehungen zwischen der Vertragspartei des Inhabers und einer
Vertragspartei, flir deren Benennung das Protokoll mafgebend ist, endet, so wird fiir die
Benennung der Letzteren ab dem Datum, an dem die Anwendbarkeit des Protokolls endet, das
Abkommen maBgebend, sofern an diesem Datum sowohl die Vertragspartei des Inhabers als

auch die benannte Vertragspartei Vertragsparteien des Abkommens sind.

(2) [Eintragung] Das Internationale Biiro trigt die Angabe der fiir jede Benennung

mafBgebenden Ubereinkunft in das internationale Register ein.

[...]
Kapitel 5

Nachtragliche Benennungen;

Anderungen

[...]
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Regel 25
Antrag auf Eintragung einer Anderung;

Antrag auf Eintragung einer Loschung
(1) [Einreichung des Antrags] [...]

c¢) Der Antrag auf Eintragung eines Verzichts oder einer Ldschung kann nicht
unmittelbar vom Inhaber eingereicht werden, wenn der Verzicht oder die Ldschung eine
Vertragspartei betrifft, fiir deren Benennung am Datum des Eingangs des Antrags beim

Internationalen Biiro das Abkommen maf3gebend ist.

[..]

Kapitel 6
Erneuerungen
[...]
Regel 30

Einzelheiten betreffend die Erneuerung

[...]

(4) [Zeitraum, fiir den die Erneuerungsgebiihren entrichtet werden] Die fiir jede Erneuerung
erforderlichen Gebiihren werden fiir einen Zeitraum von zehn Jahren entrichtet, und zwar
unabhingig davon, ob die internationale Registrierung in der Liste der benannten Vertragsparteien
nur Vertragsparteien enthdlt, flir deren Benennung das Abkommen mafgebend ist, oder nur
Vertragsparteien, fiir deren Benennung das Protokoll mafigebend ist,  oder sowohl
Vertragsparteien, flir deren Benennung das Abkommen maligebend ist, als auch
Vertragsparteien, fiir deren Benennung das Protokoll mafigebend ist. Bei Zahlungen nach dem
Abkommen gilt die Zahlung fiir zehn Jahre als Zahlung einer Zehnjahresrate.
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Gemeinsame Ausfithrungsordnung
zum Madrider Abkommen
iiber die internationale Registrierung von Marken

und zum Protokoll zu diesem Abkommen

(in der ab 1. September 2008 geltenden Fassung)

Kapitel 1

Allgemeine Bestimmungen

Regel 1

Kurzbezeichnungen

Im Sinne dieser Ausfithrungsordnung bedeutet

[..]

viii) ,,internationales Gesuch, flir das ausschlielich das Abkommen mafigebend ist," ein
internationales Gesuch, bei dem die Ursprungsbehorde
— die Behorde eines Staates ist, der durch das Abkommen, jedoch nicht durch das
Protokoll gebunden ist, oder
— die Behorde eines Staates ist, der sowohl durch das Abkommen als auch durch das
Protokoll gebunden ist, wenn im internationalen Gesuch nur Staaten benannt
werden und alle benannten Staaten durch das Abkommen, jedoch nicht durch das

Protokoll gebunden sind;

ix) ,internationales Gesuch, fiir das ausschlieflich das Protokoll mafigebend ist,” ein
internationales Gesuch, bei dem die Ursprungsbehorde
— die Behorde eines Staates ist, der durch das Protokoll, jedoch nicht durch das
Abkommen gebunden ist, oder
— die Behorde einer Vertragsorganisation ist oder
— die Behorde eines Staates ist, der sowohl durch das Abkommen als auch durch das
Protokoll gebunden ist, wenn das internationale Gesuch nicht die Benennung
eines Staates enthélt, der durch das Abkommen, jedoch nicht durch das Protokoll

gebunden ist;
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X) ,internationales Gesuch, fiir das sowohl das Abkommen als auch das Protokoll
mallgebend sind,” ein internationales Gesuch, bei dem die Ursprungsbehérde die Behorde eines
Staates ist, der sowohl durch das Abkommen als auch durch das Protokoll gebunden ist, und das
sich auf eine Eintragung stiitzt und die Benennungen

— mindestens eines Staates, der durch das Abkommen, jedoch nicht durch das
Protokoll gebunden ist, und
— mindestens eines Staates, der durch das Protokoll gebunden ist, unabhingig
davon, ob dieser Staat auch durch das Abkommen gebunden ist, oder mindestens
einer Vertragsorganisation
enthilt;

Regel 6

Sprachen

(1) [Internationales Gesuch] Das internationale Gesuch ist je nach Vorschrift der
Ursprungsbehorde in  Englisch, Franzosisch oder Spanisch abzufassen, wobei die
Ursprungsbehorde dem Hinterleger die Wahl zwischen Englisch, Franzosisch und Spanisch

freistellen kann.

(2) [Andere Mitteilungen als internationale Gesuche] Mitteilungen {ber ein
internationales Gesuch oder eine internationale Registrierung sind vorbehaltlich der Regel 17
Absatz 2 Ziffer v und Absatz 3 wie folgt abzufassen:

1) in Englisch, Franzosisch oder Spanisch, wenn die Mitteilung vom Hinterleger

oder vom Inhaber oder von einer Behorde an das Internationale Biiro gerichtet ist;

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

iii) in der Sprache des internationalen Gesuchs, wenn es sich bei der Mitteilung um
eine vom Internationalen Biiro an eine Behdrde gerichtete Benachrichtigung handelt, es sei denn,
diese Behorde hat dem Internationalen Biiro mitgeteilt, dass alle derartigen Benachrichtigungen in

Englisch abzufassen sind oder in Franzosisch abzufassen sind oder in Spanisch abzufassen sind,
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betrifft die Mitteilung des Internationalen Biiros die Eintragung einer internationalen
Registrierung in das internationale Register, so ist in der Mitteilung anzugeben, in welcher

Sprache das entsprechende internationale Gesuch beim Internationalen Biiro eingegangen ist;

iv) in der Sprache des internationalen Gesuchs, wenn es sich bei der Mitteilung um
eine vom Internationalen Biiro an den Hinterleger oder den Inhaber gerichtete Benachrichtigung
handelt, es sei denn, dieser Hinterleger oder Inhaber hat den Wunsch geduflert, alle derartigen

Benachrichtigungen in Englisch oder in Franzosisch oder in Spanisch zu erhalten.

(3) [Eintragung und Verdffentlichung]
a) Die Eintragung in das internationale Register und die im Blatt vorzunehmende
Ver6ffentlichung der internationalen Registrierung und aller Angaben, die aufgrund dieser
Ausfiihrungsordnung in Bezug auf die internationale Registrierung sowohl einzutragen als auch
zu verdffentlichen sind, sind in Englisch, Franzosisch oder Spanisch abzufassen. In der
Eintragung und in der Verdffentlichung der internationalen Registrierung ist die Sprache

anzugeben, in der das internationale Gesuch beim Internationalen Biiro eingegangen ist.

b) Wird eine erste nachtrdgliche Benennung in Bezug auf eine internationale
Registrierung vorgenommen, die aufgrund fritherer Fassungen dieser Regel nur in Franzdsisch
oder nur in Englisch und Franzosisch verdffentlicht worden ist, so verdffentlicht das
Internationale Biiro zusammen mit der Veroffentlichung dieser nachtrdglichen Benennung im
Blatt entweder die internationale Registrierung in Englisch und Spanisch und verdffentlicht sie
erneut in Franzosisch, oder es verdffentlicht die internationale Registrierung in Spanisch und
verdffentlicht sie erneut in Englisch und Franzosisch. Diese nachtrigliche Benennung ist in

Englisch, Franzosisch und Spanisch in das internationale Register einzutragen.

(4) [Ubersetzung]
a) Die fiir die Mitteilungen nach Absatz2 Ziffern iii und iv und fiir die Eintragungen und
Veroffentlichungen nach Absatz 3 erforderlichen Ubersetzungen werden vom Internationalen
Biiro gefertigt. Der Hinterleger beziechungsweise der Inhaber kann dem internationalen Gesuch
oder einem Antrag auf Eintragung einer nachtriiglichen Benennung oder einer Anderung einen
Ubersetzungsvorschlag fiir jeden im internationalen Gesuch oder im Antrag enthaltenen Text
beifiigen. Wird der Ubersetzungsvorschlag vom Internationalen Biiro nicht fiir richtig befunden,
so wird er vom Internationalen Biiro berichtigt, nachdem der Hinterleger oder der Inhaber
aufgefordert worden ist, innerhalb eines Monats nach der Aufforderung zu den vorgeschlagenen

Berichtigungen Stellung zu nehmen.

b) Ungeachtet des Buchstabens a iibersetzt das Internationale Biiro die Marke nicht.
Gibt der Hinterleger oder der Inhaber in Ubereinstimmung mit Regel 9 Absatz 4 Buchstabe b
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Ziffer iii oder Regel 24 Absatz 3 Buchstabe ¢ eine oder mehrere Ubersetzungen der Marke an, so

wird die Richtigkeit dieser Ubersetzungen vom Internationalen Biiro nicht gepriift.

Regel 9

Erfordernisse beziiglich des internationalen Gesuchs

[...]

(4) [Inhalt des internationalen Gesuchs]

[...]

b) Das internationale Gesuch kann ferner Folgendes enthalten:

[...]

iii) falls die Marke ganz oder teilweise aus einem oder mehreren Worten besteht, die
{ibersetzt werden kdnnen, eine Ubersetzung dieses Wortes oder dieser Worte ins Englische,

Franzdsische und Spanische oder in eine oder zwei dieser Sprachen;

Kapitel 2

Internationale Gesuche

Regel 11
Andere als die Klassifikation
oder die Angabe der Waren und

Dienstleistungen betreffende Mingel
(1) [Vorzeitiger Antrag an die Ursprungsbehorde] [...]
b) Geht bei der Ursprungsbehdrde ein Antrag ein, ein internationales Gesuch, fiir das

sowohl das Abkommen als auch das Protokoll maf3gebend sind, beim Internationalen Biiro

einzureichen, bevor die Marke, auf die in dem Antrag Bezug genommen wird, im Register der
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betreffenden Behorde eingetragen ist, so wird das internationale Gesuch vorbehaltlich des
Buchstabens ¢ als internationales Gesuch behandelt, fiir das ausschlieBlich das Protokoll
mallgebend ist, und die Ursprungsbehorde streicht die Benennung jeder durch das Abkommen,

nicht jedoch der durch das Protokoll gebundenen Vertragsparteien.

c) Ist der unter Buchstabe b genannte Antrag von einem ausdriicklichen Antrag
begleitet, das internationale Gesuch nach Eintragung der Marke im Register der
Ursprungsbehdrde als ein internationales Gesuch zu behandeln, fiir das sowohl das
Abkommen als auch das Protokoll maf3gebend sind, so unterlésst die betreffende Behdrde die
Streichung der Benennung jener durch das Abkommen, nicht jedoch durch das Protokoll
gebundenen Vertragsparteien, und der Antrag auf Einreichung des internationalen Gesuchs
gilt fiir die Zwecke des Artikels 3 Absatz 4 des Abkommens und des Artikels 3 Absatz 4 des
Protokolls als bei der betreffenden Behorde am Tag der Eintragung der Marke in das Register

dieser Behorde eingegangen.

Kapitel 4
Sachverhalte bei den Vertragsparteien,

die internationale Registrierungen beriihren

Regel 16
Frist fiir die Mitteilung iiber eine vorlaufige Schutzverweigerung,

die auf einen Widerspruch gestiitzt ist

(1) [Mitteilung beziiglich moglicher Widerspriiche]
a) Hat eine Vertragspartei eine Erklarung nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben b und ¢ Satz 1 des
Protokolls abgegeben, so teilt die Behorde dieser Vertragspartei vorbehaltlich des Artikels 9sexies
Absatz 1 Buchstabe b des Protokolls 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 Widerspruchsfrist zu spit ablduft, um eine auf einen Widerspruch gestiitzte
vorldufige Schutzverweigerung dem Internationalen Biiro innerhalb der in Artikel 5 Absatz 2

Buchstabe b genannten Frist von 18 Monaten mitzuteilen.

[...]
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Regel 18
Nicht vorschriftsmaflige
Mitteilungen iiber die

vorliufige Schutzverweigerung

[.]

(2) [Nach dem Protokoll benannte Vertragspartei|

a) Absatz 1 gilt auch im Fall einer Mitteilung {iber die vorldufige Schutzverweigerung, die von
der Behorde einer nach dem Protokoll benannten Vertragspartei iibermittelt wurde, mit der
Mal3gabe, dass die in Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii genannte Frist die nach Artikel 5 Absatz 2
Buchstabe a oder, vorbehaltlich des Artikels 9sexies Absatz 1 Buchstabe b des Protokolls, nach
Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b oder ¢ Ziffer ii des Protokolls geltende Frist ist.

[.]

Kapitel 5
Nachtriagliche Benennungen;

Anderungen

Regel 24
Benennung im Anschluss

an die internationale Registrierung

(1) [Berechtigung] [...]

b) Ist die Vertragspartei des Inhabers durch das Abkommen gebunden, so kann der
Inhaber nach dem Abkommen jede Vertragspartei benennen, die durch das Abkommen gebunden

ist, sofern diese Vertragsparteien nicht auch beide durch das Protokoll gebunden sind.
c) Ist die Vertragspartei des Inhabers durch das Protokoll gebunden, so kann der

Inhaber nach dem Protokoll jede Vertragspartei benennen, die durch das Protokoll gebunden ist,

unabhingig davon, ob diese Vertragsparteien beide auch durch das Abkommen gebunden sind.

[..]
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Kapitel 9

Verschiedenes

Regel 40
Inkrafttreten;

Ubergangsbestimmungen

[..]

(4) [Ubergangsbestimmungen hinsichtlich der Sprachen]

a) Regel 6 in der vor dem 1. April 2004 geltenden Fassung findet weiterhin Anwendung auf
jedes internationale Gesuch, das vor diesem Datum eingereicht wurde, und auf jedes zwischen
diesem Datum und einschlieBlich dem 31. August 2008 eingereichte internationale Gesuch,
fiir das ausschlieflich das Abkommen malBigebend ist, sowie auf jede diesbeziigliche
Mitteilung und jede Mitteilung, Eintragung in das internationale Register oder
Veroffentlichung im Blatt beziiglich einer sich daraus ergebenden internationalen

Registrierung, es sei denn,

1) die internationale Registrierung war zwischen dem 1. April 2004 und dem 31.

August 2008 Gegenstand einer nachtrdglichen Benennung nach dem Protokoll oder

ii) die internationale Registrierung ist am oder nach dem 1. September 2008

Gegenstand einer nachtriglichen Benennung und
ii1) die nachtrigliche Benennung wird in das internationale Register eingetragen.

b) Fiir die Zwecke dieses 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 c als eingegangen gilt, und eine internationale Registrierung gilt an dem Datum, an dem
die nachtrigliche Benennung beim Internationalen Biiro eingereicht wird, wenn sie
unmittelbar vom Inhaber eingereicht wird, oder an dem Datum, an dem der Antrag auf
Einreichung der nachtréglichen Benennung bei der Behorde der Vertragspartei des Inhabers
eingereicht wird, wenn die Einreichung durch Letztere erfolgt, als Gegenstand einer

nachtriglichen Benennung.

[..]
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GEBUHRENVERZEICHNIS

(in der ab 1. September 2008 geltenden Fassung)

Schweizer Franken

1. Internationale Gesuche, fiir die ausschlieBlich das Abkommen

malgebend ist
[...]

1.2 Zusatzgebiihr fiir jede die dritte Klasse iibersteigende Klasse der
Waren oder Dienstleistungen (Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b des
Abkommens) 100

1.3 Ergidnzungsgebiihr fiir die Benennung eines jeden benannten
Vertragsstaats (Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe ¢ des Abkommens) 100

2. Internationale Gesuche, fiir die ausschlieBlich das Protokoll mafigebend

ist

2.2 Zusatzgebiihr fiir jede die dritte Klasse iibersteigende Klasse der
Waren oder Dienstleistungen (Artikel 8 Absatz2 Zifferii des
Protokolls), sofern nicht ausschlieBlich Vertragsparteien benannt
werden, fiir die individuelle Gebiihren (siche Nummer 2.4) zu
zahlen sind (siche Artikel 8 Absatz 7 Buchstabe a Zifferi des
Protokolls) 100

2.3 Ergidnzungsgebiihr fir die Benennung jeder benannten
Vertragspartei (Artikel 8 Absatz 2 Ziffer iii des Protokolls), sofern
es sich bei der benannten Vertragspartei nicht um eine
Vertragspartei handelt, fiir die eine individuelle Gebiihr (siehe
Nummer 2.4) zu zahlen ist (siehe Artikel 8 Absatz 7 Buchstabe a
Ziffer ii des Protokolls) 100

2.4 individuelle Gebiihr fiir die Benennung jeder benannten
Vertragspartei, flir die eine individuelle Gebiihr (anstatt einer
Erginzungsgebiihr) zu zahlen ist (siehe Artikel 8 Absatz 7
Buchstabe a des Protokolls), sofern es sich bei der benannten
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Vertragspartei nicht um einen Staat handelt, der (auch) durch das
Abkommen gebunden ist, und es sich bei der Ursprungsbehorde
nicht um die Behorde eines Staates handelt, der (auch) durch das
Abkommen gebunden ist (fiir eine solche Vertragspartei ist eine
Erginzungsgebiihr zu zahlen): Der Betrag der individuellen Gebiihr
wird von jeder betroffenen Vertragspartei festgesetzt

3. Internationale Gesuche, fiir die sowohl das Abkommen als auch das

[...

Protokoll maB3gebend sind

3.2 Zusatzgebiihr fiir jede die dritte Klasse iibersteigende Klasse der

Waren oder Dienstleistungen

3.3 Ergidnzungsgebiihr fliir die Benennung jeder benannten

Vertragspartei, fiir die eine individuelle Gebiihr nicht zu zahlen ist
(sieche Nummer 3.4)

3.4 individuelle Gebithr fiir die Benennung jeder benannten

Vertragspartei, fiir die eine individuelle Gebiihr zu zahlen ist (siche
Artikel 8 Absatz 7 Buchstabe a des Protokolls), sofern es sich bei
der benannten Vertragspartei nicht um einen Staat handelt, der
(auch) durch das Abkommen gebunden ist, und es sich bei der
Ursprungsbehdrde nicht um die Behorde eines Staates handelt, der
(auch) durch das Abkommen gebunden ist (fiir eine solche
Vertragspartei ist eine Ergdnzungsgebiihr zu zahlen): Der Betrag der
individuellen Gebiihr wird von jeder betroffenen Vertragspartei
festgesetzt

. Benennung nach der internationalen Registrierung
Folgende Gebilihren sind zu zahlen; sie umfassen den Zeitraum

zwischen dem Datum des Wirksamwerdens der Benennung und dem

Ablauf der jeweiligen Geltungsdauer der internationalen Registrierung:

5.2 Erginzungsgebiihr fiir jede benannte Vertragspartei, die in

demselben Gesuch angegeben wird, wenn in Bezug auf diese
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benannte Vertragspartei eine individuelle Gebiihr nicht zu zahlen

ist (siche Nummer 5.3)

individuelle Gebiihr fiir die Benennung jeder benannten
Vertragspartei, fiir die eine individuelle Gebiihr (anstatt einer
Ergidnzungsgebiihr) zu zahlen ist (siche Artikel 8 Absatz 7
Buchstabe a des Protokolls), sofern es sich bei der benannten
Vertragspartei nicht um einen Staat handelt, der (auch) durch das
Abkommen gebunden ist, und es sich bei der Behorde der
Vertragspartei des Inhabers nicht um die Behorde eines Staates
handelt, der (auch) durch das Abkommen gebunden ist (fiir eine
solche Vertragspartei ist eine Ergdnzungsgebiihr zu zahlen): Der
Betrag der individuellen Gebiihr wird von jeder betroffenen

Vertragspartei festgesetzt

6. Erneuerung

[..

[...

6.2

6.3

6.4

]

Zusatzgebiihr, sofern die Erneuerung nicht nur fiir benannte
Vertragsparteien erfolgt, fiir die individuelle Gebiihren zu zahlen

sind (siche Nummer 6.4)

Ergidnzungsgebiihr fiir jede benannte Vertragspartei, flir die eine

individuelle Gebiihr nicht zu zahlen ist (siche Nummer 6.4)

individuelle Gebiihr fiir die Benennung jeder benannten
Vertragspartei, flir die eine individuelle Gebiihr (anstatt einer
Erginzungsgebiihr) zu zahlen ist (siche Artikel 8 Absatz 7
Buchstabe a des Protokolls), sofern es sich bei der benannten
Vertragspartei nicht um einen Staat handelt, der (auch) durch das
Abkommen gebunden ist, und es sich bei der Behorde der
Vertragspartei des Inhabers nicht um die Behorde eines Staates
handelt, der (auch) durch das Abkommen gebunden ist (fiir eine
solche Vertragspartei ist eine Ergdnzungsgebiihr zu zahlen): Der
Betrag der individuellen Gebiihr wird von jeder betroffenen

Vertragspartei festgesetzt
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