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Kundmachung
vom 16. Januar 2024

der Abinderungen der Ausfithrungsordnung
betreffend das Protokoll zum Madrider
Abkommen iiber die internationale
Registrierung von Marken

Aufgrund von Art. 3 Bst. ¢ und 10 des Kundmachungsgesetzes vom
17. April 1985, LGBL. 1985 Nr. 41, macht die Regierung in den Anhingen 1
und 2 die Abanderungen der Ausfithrungsordnung vom 2. Oktober 2018
betreffend das Protokoll zum Madrider Abkommen iiber die internatio-
nale Registrierung von Marken, LGBI. 2020 Nr. 296, kund.

Fiirstliche Regierung:
gez. Dr. Graziella Marok-Wachter

Regierungsritin



[.]

[.]

Anhang 1

Anderung der Regeln 17, 18, 32 und 40

Angenommen von der Versammlung des
Madrider Verbands am 22. September 2023
Inkrafttreten: 1. November 2023

Regel 17

Vorliufige Schutzverweigerung

2) [Inhalt der Mitteilung]

Eine Mitteilung tiber die vorlaufige Schutzverweigerung hat Folgendes zu
enthalten oder anzugeben:

[.]
v)

[.]

beziehen sich die Griinde, auf die sich die vorliaufige Schutzverwei-
gerung stiitzt, auf eine Marke, die Gegenstand einer Anmeldung oder
einer Fintragung gewesen ist und mit der die Marke, die Gegenstand
der internationalen Registrierung ist, offenbar kollidiert, das Anmel-
dedatum und die Anmeldenummer, gegebenenfalls das Priorititsda-
tum, das Datum und die Nummer der Eintragung, den Namen des
Inhabers und des Vertreters, gegebenenfalls ithre Anschrift, sofern
moglich, sowie eine Abbildung der fritheren Marke, oder Angaben
dazu wie man darauf zugreifen kann, zusammen mit einem Verzeich-
nis samtlicher oder der betroffenen Waren und Dienstleistungen in
der Anmeldung oder der Eintragung der fritheren Marke, wobei die-
ses Verzeichnis in der Sprache dieser Anmeldung oder dieser Eintra-
gung abgefasst sein kann;



vii) die Frist von mindestens zwei Monaten! zur Einreichung des Antrags
auf Uberpriifung oder Beschwerde gegen die vorliufige Schutzver-
weigerung von Amts wegen oder die vorlaufige auf einen Widerspruch
gestiitzte Schutzverweigerung beziehungsweise zur Einreichung einer
Erwiderung auf den Widerspruch;

viii) die Angabe des Datums an dem die in Abs. 2 Ziff. vii angegebene Frist
beginnt und endet, wenn besagte Frist an einem anderen Datum be-
ginnt, als jenes an welchem das Internationale Biiro dem Inhaber eine
Kopie der Mitteilung zustellt, oder jenes an welchem der Inhaber be-
sagte Kopie erhilt;

ix) die fiir diesen Antrag auf Uberpriifung, diese Beschwerde oder diese
Erwiderung zustindige Behorde; und

x)  gegebenenfalls einen Hinweis, dass der Antrag auf Uberpriifung, die
Beschwerde oder die Erwiderung {iber einen Vertreter einzureichen
ist, dessen Anschrift sich innerhalb des Gebiets der Vertragspartei be-
findet, deren Behorde die Schutzverweigerung ausgesprochen hat.

3) [Zusitzliche Erfordernisse beziiglich der Mitteilung tiber eine auf
einen Widerspruch gestitzte vorliufige Schutzverweigerung]

Stiitzt sich die vorlaufige Schutzverweigerung auf einen Widerspruch oder
auf einen Widerspruch und andere Griinde, so hat die Mitteilung nicht nur
die in Abs. 2 genannten Erfordernisse zu erfillen, sondern auch einen da-
hin gehenden Hinweis und den Namen des Widersprechenden und des
Vertreters, gegebenenfalls thre Anschrift, sofern moglich, zu enthalten;
ungeachtet des Abs. 2 Ziff. v muss jedoch die mitteilende Behorde im Fall
eines Widerspruchs, der sich auf eine Marke stiitzt, die Gegenstand einer
Anmeldung oder einer Eintragung war, das Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen iibermitteln, auf die sich der Widerspruch stiitzt, und
kann zusitzlich das vollstindige Verzeichnis der Waren und Dienstleis-
tungen dieser fritheren Anmeldung oder dieser fritheren Eintragung mit-
teilen, wobei diese Verzeichnisse in der Sprache der fritheren Anmeldung
oder der fritheren Eintragung abgefasst sein konnen.

[.]

1 Die Annahme dieser Bestimmung durch die Versammlung des Madrider Verbands erfolgte
in dem Verstindnis, dass die Vertragsparteien, fiir welche die Gesetzgebung eine Frist von
60 Kalendertagen oder aufeinanderfolgenden Tagen vorsicht, die Bedingung von Regel 17
Abs. 2 Ziff. vii erfillen.



7) [Informationen beziiglich der Antwortfrist auf eine vorliufige

Schutzverweigerung]

Die Vertragsparteien teilen dem Internationalen Biiro die in Abs. 2 Ziff. vii
vorgesehene Frist mit, sowie die Art und Weise, wie diese Frist berechnet
wird.

[.]

a)

b)

©)

Regel 18

Nicht vorschriftsmdssige Mitteilungen iiber die vorliufige
Schutzverweigerung

1) [Allgemeines]

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

[...]

i) wenn sie dem Internationalen Biiro zu spit, d. h. wenn sie nach
Ablauf der gemiss Art. 5 Abs. 2 Bst. a oder, vorbehaltlich des
Art. 9sexies Abs. 1 Bst. b des Protokolls, der gemiss Art. 5 Abs. 2
Bst. b oder Bst. ¢ Ziff. ii des Protokolls geltenden Frist nach dem
Datum zugesandt wurde, an dem das Internationale Biro die
Mitteilung tiber die internationale Registrierung oder die nach-
trigliche Benennung versendet hat.

Findet Bst. a Anwendung, so ibermittelt das Internationale Biiro dem
Inhaber dennoch eine Kopie der Mitteilung und benachrichtigt gleich-
zeitig den Inhaber und die mitteilende Behorde davon, dass die Mittei-
lung tber die vorliufige Schutzverweigerung vom Internationalen
Biiro nicht als solche betrachtet wird, und gibt hierfiir die Griinde an.

Falls die Mitteilung:

1)  nicht im Namen der Behorde unterschrieben ist, welche sie mit-
geteilt hat, oder sonst nicht den Erfordernissen der Regel 2 oder
dem Erfordernis der Regel 6 Abs. 2 entspricht;

i)  gegebenenfalls nicht die Einzelheiten der Marke enthalt, mit der
die Marke, die Gegenstand der internationalen Registrierung ist,

offenbar kollidiert (Regel 17 Abs. 2 Ziff. v und Abs. 3);

ii1) nicht den Erfordernissen der Regel 17 Abs. 2 Ziff. vi entsprichg;
oder

iv) [aufgehoben]



d)

e)

[.]

v)  [aufgehoben]

vi) gegebenenfalls nicht den Namen und die Anschrift des Wider-
sprechenden sowie die Angabe der Waren und Dienstleistungen
enthalt, auf die sich der Widerspruch stiitzt (Regel 17 Abs. 3),

so tragt das Internationale Biiro die vorliufige Schutzverweigerung
trotzdem in das internationale Register ein. Das Internationale Biiro
fordert die Behorde, welche die vorliufige Schutzverweigerung mitge-
teilt hat, auf, eine berichtigte Mitteilung innerhalb von zwei Monaten
nach der Aufforderung zu tibermitteln, und tibermittelt Kopien der
nicht vorschriftsmissigen Mitteilung und der der beteiligten Behorde
zugeleiteten Aufforderung an den Inhaber.

Entspricht die Mitteilung nicht den Erfordernissen der Regel 17 Abs. 2
Ziff. vii bis x, so wird die vorliufige Schutzverweigerung nicht als sol-
che betrachtet und wird nicht in das internationale Register eingetra-
gen. Das Internationale Biiro informiert die Behorde, welche die vor-
laufige Schutzverweigerung ausgesprochen hat, gibt die Griinde dafiir
an und leitet dem Inhaber eine Kopie der fehlerhaften Mitteilung wei-
ter. Sendet die Behorde jedoch eine berichtigte Mitteilung innerhalb
von zwel Monaten ab dem Datum, an dem das Internationale Biiro
diese Behorde iiber die fehlerhafte Mitteilung informiert hat, so gilt die
berichtigte Mitteilung fiir die Zwecke von Art. 5 des Protokolls als an
dem Datum zugeleitet, an dem die fehlerhafte Mitteilung dem Interna-
tionalen Biiro zugestellt wurde und wird ins internationale Register
eingetragen.

Falls das anwendbare Recht dies zulisst, enthalt jede berichtigte Mit-
teilung eine Angabe iiber eine neue Frist sowie Informationen gemiss
Regel 17 Abs. 2 Ziff. vii bis x zur Einreichung eines Antrags auf Uber-
prufung oder einer Beschwerde gegen die vorliufige Schutzverweige-
rung von Amts wegen oder die vorliufige, auf einen Widerspruch ge-
stitzte Schutzverweigerung beziehungsweise fiir die Erwiderung auf
einen Widerspruch.

Das Internationale Biiro ibermittelt eine Kopie jeder berichtigten Mit-
teilung an den Inhaber.



Regel 32

Blatt
[...]

2) [Informationen iiber besondere Erfordernisse und bestimmte Erkli-
rungen von Vertragsparteien sowie andere allgemeine Informationen]

Das Internationale Biiro veroffentlicht im Blatt:

i)  jede Mitteilung nach Regel 7, 17 Abs. 7, 20bis Abs. 6, 27bis Abs. 6,
27ter Abs. 2 Bst. b oder 40 Abs. 6 und 7 und jede Erklirung nach
Regel 17 Abs. 5 Bst. d oder e;

[.]

Regel 40

Inkrafttreten; Ubergangsbestimmungen
[]

8) [Ubergangsbestimmung zu den Regeln 17 Abs. 2 Ziff. v und vii und
Abs. 3 sowie 18 Abs. 1 Bst. e)]

Die Vertragsparteien konnen weiterhin die Regeln 17 Abs. 2 Ziff. v und
vii und Abs. 3 sowie 18 Abs. 1 Bst. e, wie sie seit dem 1. November 2021
in Kraft sind, bis am 1. Februar 2025 oder bis zu einem spiteren Datum
anwenden, sofern die betreffende Vertragspartei dem Internationalen
Biiro vor dem 1. Februar 2025 oder vor dem Datum, an welches diese Ver-
tragspartei durch das Protokoll gebunden ist, eine Mitteilung sendet. Das
spatere Datum wird berticksichtigt. Die Vertragspartei kann diese Mittei-
lung nachfolgend jederzeit zuriickziehen.?

2 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 Abs. 2 Ziff. v und vii sowie 18 Abs. 1 Bst. e,
wie sie am 1. November 2023 in Kraft getreten sind, anwenden werden.



Anhang 2

Anderung der Regeln 21, 23bis und 32

Angenommen von der Versammlung des
Madrider Verbands am 22. September 2023
Inkrafttreten: 1. November 2024

[.]

Regel 21

Ersetzung einer nationalen oder regionalen Eintragung durch eine
internationale Registrierung

[.]
3) [Weitere Einzelheiten betreffend die Ersetzung]
[.]

b) Eine nationale oder regionale Eintragung muss neben der internatio-
nalen Registrierung, die diese ersetzt hat, bestehen konnen. Vom Inha-
ber 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 muss gestattet wer-
den, sofern er dies wiinscht, diese Eintragung nach dem anwendbaren
nationalen oder regionalen Recht zu erneuern.

[.]
[.]

Regel 23bis

Durch das Internationale Biiro iibersandte Mitteilungen der Behirden
der benannten Vertragsparteien

1) [Nicht von dieser Ausfithrungsordnung erfasste Mitteilungen]

Die Behorde einer bestimmten Vertragspartei kann das Internationale
Biiro ersuchen, Mitteilungen bezliglich einer internationalen Registrie-
rung in ihrem Namen an den Inhaber zu tibermitteln.

[.]



Regel 32
Blatt

1) [Information tber internationale Registrierungen]

Das Internationale Biiro veroffentlicht im Blatt die massgeblichen Da-
ten tber:

[...]

xi) die nach den Regeln 20, 20bis, 21, 21bis, 22 Abs. 2 Bst. a, 23 und
27 Abs. 4 und 5 eingetragenen Informationen;

[.]
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