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Gesetzentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes
zu dem Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen
Gber die internationale Registrierung von Marken

A. Zlelsetzung

Das Protokoll vom 27. Juni 1989 dient dazu, erganzend zum Madrider
Markenabkommen zusatzliche Méglichkeiten fir die Erangung und
Ausweitung des intemationalen Markenschutzes zu eréffnen und
dabei weitere Staaten und zwischenstaatiiche Organisationen in den
Madrider Verband einzubeziehen.

B. Losung

Der Entwurf schlagt Zustimmung zu dem am 28. Juni 1989 unierzeich-
neten Protokoll zum Madrider Abkommen vom 14. April 1891 lber die
internationale Registrierung von Marken in der Stockholmer Fassung
vom 14, Juli 1967 vor.

C. Alternativen

Keine

Die Bundesrepublik Deutschland ist nach Artikel 5 Abs. 1 Buchstabe d
des Protokolls 28 Uber geistiges Eigentum zum Abkommen vom 2. Mai
1992 Ober den Europaischen Wirtschaftsraum (BGBI. 1983 11 S. 266,
1294} verpflichtet, das Protokoll zu ratifizieren.

D. Kosten

Das Gesetz wird sich voraussichtlich nicht hegativ auf den Bundes-
haushalt auswirken. Zwar ist nach dem Inkrafttreten des Protokolls
eine Mehrbelastung des Deutschen Patentamts zu erwarten. Die
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dadurch verursachten Mehrausgaben dirften Jedoch durch entspre-
chend hdhere Gebilhreneinnahmen ausgeglichen werden. '

Auswirkungen auf die Haushalte der Lander, Gemeinden und Gemein-
deverbinde sind nicht zu erwarten, ebensowenig Auswirkungen auf
die Einzelpreise und das Preisniveau, einschliefiich des Verbraucher-

preisniveaus.
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Gesetzentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzeé
zu dem Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen
liber die internationale Registrierung von Marken

Bundesrepublik Deutschland
Der Bundeskanzler _ ‘
031 (121) — 421 03 -~ Ma 2/05 Bonn, den 11. August 1995

Anden
Prasidenten des Bundesrates

Hiermit (ibersende ich gem4B Artike! 76 Abs. 2 des Grundgesstzes den von
der Bundesreglerung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zu dem Protokoll vom 27. Juni 1989 zum
Madrider Abkommen iiber die internationale Registrierung von Marken

mit Begrindung und Vorblat!.
Federfihrend ist das Bundesministerium der Justiz.
‘ Dr. Helmut Kohi

Fristablauf: 22. 09, 95 .
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Entwurf

Gesetz
Zu dem Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrlder Abkommen
Uber die internationale Registrierung von Marken

Vom

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beséhlossen:

Artikel 1

Dem in Madrid am 28. Juni 1989 von der Bundesrepublik Deutschiand unter-
zeichneten Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen Gber die
internationale Registrierung von Marken wird zugestimmt. Das Protokoll wird
nachstehend mit einer amtlichen deutschen Ubersetzung verdtfentiicht.

Artikel 2
Das Bundesministerium der Justiz wird ermichtigt,

1. Beschlisse der Versammiung des Verbands fir die internationale Registrig-
rung von Marken nach Artikel 9> Abs. 2 des Protokolls zur Schutz}dause[
des Artikels 9= Abs, 1,

2. die Ausfilhrungsordnung zum Madrider Abkommen, die von der Versammlung
des Verbands fir die internationale Registrierung von Marken nach Artikel 10
Abs. 2 Ziffer iii der Stockholmer Fassung des Madrider Abkommens Uber die
interationale Registrierung von Marken beschiossen wird, und die Ausfih-
rungsordnung zum Profokoll, die von der Versammlung des Verbands fiir die
internationale Registrierung von Marken nach Artikel 10 Abs. 2 Ziffer iii des
Protokolls beschlossen wird, sowie Anderungen dieser Ausfihrungsordnun-
gen,

3. Erklarungen der Bundesrepublik Deutschland zur individuellen Gebuhr nach
Artikel 8 Abs. 7 des Protokolls

durch Rechtsverordnung in Kraft zu setzen.

Artikel 3
- (1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkiindung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem das Protokoll hach seinem Artikel 14 Abs. 4 fur die
Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekannt-
zugeben.
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Begrindung zum Vertragsgesetz

A Allgemeines

Mit dem Entwwf wird das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum_

Madrider Abkommen {ber die internationale Registrierung
von Marken zur Zustimmung vorgelegt.

Das Madrider Markenabkommen (MMA) vom 14. April
1891, das fiir die Bundesrepublik Deutschland in der
Stockholmer Fassung vom 14, Juli 1967 mit Anderungen
vom 2. Oktober 1978 (BGBI. 1970 11 5. 293,418, 1984 [t
S. 799) verbindlich ist, stelt seinen Mitgliedstaaten ein

einfaches und bewahrtes System zur Verfdgung, um im
Ausland Schutz von Marken fir Waren und Dienst-

zur Anwendung des Protokolls zum Madrider Marken-
abkommen im wesentlichen auf die fir das Madrider
Markenabkommen geltenden Vorschriften in den §§ 107ff.
MarkenG. Soweit das Protokolt Abweichungen vom Madri-
dat Markenabkommen enthalt, werden in den §§ 120 bis
125 MarkenG zusatzliche Vorschriften vargesehen, Auf
die Erlauterung der entsprechenden Vorschriften des Re-
gierungsentwurfs in der Bundestags-Drucksache 12/6581

wird verwiesen. Nach Artikel 50 des Markenrechtsreform-

gesetzes treten die Vorschriften des Markengesetzes, die
die innerstaatliche Umsetzung des Protokolls zum Madri-

‘der Markenabkkommen regeln, an dem Tag in Kraft, an

leistungen zu erlangen. Uber eine zentrale ,internationale  dem das Protokoll fiir die Bundesrepublik Deutschland in
Registrlerung™ bei der Weliorganisation fr gelstiges Eigen- Krafttatt, =~ °

tum (WIPQO) In Genf Kann der vonelmem Mitgliedstaat
gewshrte Markenschutz auf das Gebiet der anderen Mit-
gliedstaaten ausgedehnt werden,

Durch das Protokoll vorm 27. Juni 1989 wird ein paralfleles

Vertragswerk neben das Madrider Markenabkommen ge-
setzt. Inhaltlich ist das Protokoll so ausgestaltet, dal3 es die
Bedenken beriicksichtigt, die bisher dazu gefihit haben,
daB zahlreiche fiir den Welthandel wichtige Staaten dem
besonderen Verband fiir die Internationale Reglstrierung
von Marken (Madrider Verband} femgeblishen sind. Insbe-

" sondere wird die Einbeziehung derjenigen Mitgliedstaaten
der Europdischen Union etleichtert, die derm Madrider
Markenabkommen nicht angehdren; bei diesen_Staaten
handelt es sich um GroBbritannien, Irland, Danemark und
Griechenland, seit dem 1. Januar 1995 auBerdem um
Schweden und Finnland. Im Verhfltnis zwischen den
Staaten, die schon bisher dem Madrider Verband angehd- |
ren, wird das Protokoll keine Wirkungen entfalten,

Dariiber hinaus erdfinet das Protokoll die Maglichkeit des
Beltritis der Europ&ischen Union in bezug auf das einheit-
liche Gemelnschaftsmarkensystem, das durch die Verord-
nung (EG) Nr. 40/84 des Rates vom 20. Dezember 1993
tiber die. Gemelnschaftsmarke neu errichtet worden jst.
Nach Artike! 14 Abs. 1 Buchstabe b des Protokolls kénnen
auch rwischenstaatliche Organisationen mit eigenem Mar-
kenschutzsystem Vertragspartel werden. Dies ist nach
dem Madrider Abkommen nicht m&glich.

Das Protokoll tritt drel Monate nach dem Zeitpunkt in Kraft,
zu dem vier Vertragsparteien, darunter ein Staat, der nicht
Vertragspartel des Madrider Abkommens Ist, oder eine
rwischenstaatliche Organisation ihre Ratifikationsurkun-
den hinterlegt haben. Bis Mai 1995 haffen Spanien sowle
Schweden und GroBbritannien, die beide dem Madrider
Abkommen nicht angehbren, ratifizient; die Ratifizierung
durch weitere Staaten st fir die kommenden Monate zu
erwarten, so daf3 von einem Inkrafttreten Ende 1995 aus-
zugehen ist,

Die erforderliche Anpassung des innerstaatlichen Rechis
ist bereits durch das Markenrechtsreformgesetz vom 25. Ok-
tober 1994 (BGBI. 1 5. 3082; 1995 1 5. 15B) vorgenommen
worden. Die’ Varschriften fGr die innerstaatliche Umset-
zung der Regeiungen des Protokolls finden sich in den
§§ 119 bls 125 des Markengeselzes — MarkenG — (Arti-
kel 1 Markenrechtsreformgesetz). § 119 MarkenG verwaist
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B Einzelbegriindung

Zu Artikel 1

Auf das Protokoll findet Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 des
Grundgesetzes Anwendung, da es sich auf Gegensténde
der Bundesgesetzgebung bezieht.

Zu Artike!l 2
Zu Nummer 1

Nach Artikel 9= des Protokolls kann die Versammiung
des Madrider Verbands nach Ablauf von zehn Jahren seit
den Inkrafttreten des Protokolls, jedoch nicht vor Ablauf
von fonf Jahren selt dem Zeltpunkt, zu dem die Mehrhait
der Lander, die Vertragsparteien des Madrider Abkom-
mens sind, auch Vertragsparteien dieses Protokolls ge-
worden sind, mit Dreivierteimehrheit die sogenannte
Schutzklausel des Arikels 9= Abs. 1 des Prolokolls
aufheben oder ihren Anwendungsbereich einschranken,
Digse Klausel stellt sicher, daf das Protokoll im Verhaltnis
2wischen Staaten, die auch dem Madrider Abkommen
angehéren, keine Wirkungen aufiert.

Die Anderungen nach Artikel 9" Abs. 2 bedirfen grund-
sfitzlich nach Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes
der Zustimmung der gesetzgebenden Kémerschaften in

- der Fonm eines Bundesgesetzes. Zur Entlastung der ge-

setzgebenden Kdrperschalten erscheint es aber zweck-
miBig, durch eine Verordnungsermachtigung nach Arti-
kel B0 Abs. 1 des Grundgesetzes die Zustimmung vorwag-
zunehmen und das innerstaatliche Umsetzungsverfahren
durch den ErlaB einer Rechtsverordnung zu vereinfachen.
Gegenstand und Richtung mdglicher Anderungen der
Schutzklause! sind nach Inhalt, Zweck und Ausmaf hin-
reichend bestimmt.

- Zu Nummer 2

Ebenso wie in den melsten internationalen Ubereinkom-
men auf dem Gebiet des geistigen Eigentums Ist in Arti-
kel 10 Abs. 2 Ziffer ili des Protokolls vorgesehen, daf3
Ausfihrungs- und Verwaltungsbestimmungen durch Be-
schluB der zustdndigen Organe verabschiedet und ge-

gndert werden kbnnen.

Nach dem gegenwdrtigen Stand der Uberlegungen wird
die bisherige Ausfihrungsordnuing zum Madrider Abkom-
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men Ober die internationale Registrierung von Marken
durch eine neue ,Gemeinsame Ausfilhrungsordnung" er-
setzt werden. Diese soll samtliche durch das Madrider
Markenabkommen, durch das Protokoll oder zugleich
durch das Madrider Markenabkommen und das Protokoll
geregelten Verfahren erfassen. Die neue Austihrungsord-
nung wird Einzelheiten zum Verfahren vor dem Internatio-
nalen Bliro und den nationalen Amtern enthalten und die
Hohe der an das Biiro zu entrichtenden Gebiihren festla-
gen.

Auch fir die Ausfiihtungsordnung und deren spatere An-

derungen wird vorgesehen, sie durch Rechtsverordnung
des Bundesministeriums der Justiz nach Artikel 59 Abs. 2
Satz 1 In Verbindung mit Artikel 80 Abs. 1 des Grundgeset-
zes in Kraft zu setzen. Dies entspricht der Regelung, die in
Artikel 2 des Gesetzes vom 13. April 1962 (ber die in
Nizza am 15. Juni 1957 unterzeichnete Fassung des Ma-
drider Abkommens getroffen worden ist (BGBI. 1962 Il
5. 125).

Die durch Artike! 16 des Markenrechtsreformgesetzes vom -

25. Oktober 1994 (BGBL | S. 3082, 1995 _1_S__1_5§) in Arti-
kel 2 des Gesetzes (iber die am 14. Juni 1967 in Stock-
holm unterzeichneten Ubereinkiinfte auf dem Gebiet des
geistigen Eigentums vom 5. Juni 1970 (BGBL. 1970 Il
S. 293) eingefiigte Grundlage fir eine Bekanntmachung
der’ Ausfiihrungsordnung zum Madrider Markenabkom-

men wird somit gegenstandslos.

Zu Nummer 3

Artikel 8 Abs. 7 des Protokolls erdffnet jeder Vertragspartei
die Option, in der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde oder
zu Jedem spéteren Zeltpunkt zu erklaren, daB sie im Zu-
sammenhang mit jeder internationalen Registrierung, In
der sie nach Artikel 3" des Protokolls genannt wird, und im
Zusammenhang mit Jeder Erneuerung nach Artikel 7 des
Protokolls eine von der Vertragspartei festgesetzte hdhere
Gebibr, die sogenannte sindividuelle Gebdhr®, bean-
sprucht. Diese Geblhr ist ebenfalls an die Weltorganisa-
tion fir gelstiges Elgentum zu zahien und wird von der
WIFO an die Vertragsparteien anstelle des Anteils an den
Einnahmen an WIPO-Standardgebiihren {Zusatz- und
Erganzungsgebithren nach dem Artikel 8 Abs. 2 Ziffer ii
und {ii} ausgeschittet.

Mit dieser Méglichkeit soll den Anliegen derjenigen Ver-
tragspanteien Rechnung getragen werden, die ein auf-
wendiges, kostenintensives Vorprifungsverfahren betrei-
ben und dafiir Kostendeckung anstreben, die in der Regel
durch die WIPO-Zusatz- und Erganzungsgebiithren nicht
gewdhrieistet ist.

Die Option soll von der Bundesrepublik Deutschiand zum
gegenwértigen Zeitpunkt nicht ausgelibt werden. Das Ver-
fahren beim Deutschen Patentamt wird sich bei Gesuchen
aus Protokolistaaten nicht wesentiich von dem Verfahren
bei Gesuchen nach dem Madrider Markenabkommen un-
terscheiden und keinen hoheren Verwaltungsaufwand
verursachen. Es besteht daher keine Veranlassung, fir
Registrierungen nach dem Protokoll héhere Gebiihren zu
verlangen,

Sollten nach Inkrafttreten des Protokolls dennoch Um-
stande eintreten, die AnlaB zur Inanspruchnahme der ,in-
dividuellen Gebilhr* durch eine solche, einseitige Erkla-
rung der Bundesrepublik Deutschland geben, wilrde durch
die entsprechende Erkldrung der Inhalt des vorljegenden

Protokolls ge#ndert. Da Inhailt, Zweck und AusmaBR der
Anderung hinreichend klar bestimmt sind, soll die Maglich-
keit zur innerstaatlichen Inkraftsetzung im Wege einer
Verordnungserméchtlgung nach Artikel 59 Abs, 2 Satz 1
2. Alternative .V.m. Artikel 80 Abs. 1 des Grundgesetzes
vorgesehen werden.

Zu Artikel 3

Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Erforder-
nis des Artikels 82 Abs. 2 Salz 1 des Grundgeselzes.

Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, in dem das Protckoll nach
seinem Artikel 14 Abs. 4 fir die Bundesrepublik Deutsch-

. land in Kraft tritt, im Bundesgesetzbiatt bekanntzugeben.

C SchluBbemerkung

1. a) Die Ausfiihrung des Protokolls wird zu einer Mehr-
belastung des Deutschen Patentamts fiinren. Die
Erweiterung des Kreises der dem System der inter-
nationalen Markenregistrierung angehdrenden Lan-
der wird das Volumen der internationalen Marken-
anmeldungen steigem. Allerdings kann das Aus-
maf3, in dem sich der Geschéaftsanfall in der Haupt-
abteilung Marken des Deutschen Patentamts erhi-
hen wird, noch nicht sicher abgeschétzt werden. Die
Zah! der Internationalen Anmeldungen wird insba-
sondete dann erheblich zunehmen, wenn neben
GroBbritannien, das im April 1995 das Protokoll
ratifzient hat, auch die Europaische Union (fir das
Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt) und wei-
tere wichtige Staaten wie Kanada, Australien und
Japan Vertragsparteien des Protokolls werden soll-
ten. In diesem Falle kénnte inshesondere die Zahl
der vom Ausland Gber das Madrider Markenabkom-
men und das Protokoll auf Deutschland erstreckien
Markenrechte weit ber die Zahl der derzeitigen
Schutzerstreckungen nach dem Madrider Marken-
abkommen (13464 im Jahre 1994) ansteigen —
damit kénnte jedoch auch eine gleichzeitige Abnah-
me der von Auslidndern in Deutschland national
angemeldeten Marken verbunden sein. Die Aus-
sicht auf eine Ratifizierung durch die Vereinigten
Staaten ist gegenwdrtig gering, da diese das Stimm-
recht fir zwischenstaatliche Organisationen in der
Versammlung der Vertragsparteien (Artikel 10 Abs. 3
Buchstabe a des Protokolls) ablehnen.

Mit der Méglichkeit zur internationalen Registrierung
von Marken nach dem Protokoll wird auBerdem die
Anzahl der von deutschen Markeninhabern Uber
das Deutsche Patentamt bej der WIPQ intemational
angemeldeten deutschen Marken {ber die bisher
verzeichneten 4245 Anmeldungen Im Jahre 1994
ansteigen. Das Deutsche Patentamt wird in ver-
schiedenen Arten von Verfahren titig sein, je nach-
dem ob sich diese hinsichtlich einer internationalen
Registrierung nur nach dem Protokoll, nur nach dem
Madrider Markenabkommen oder sowohl nach dem
Abkommen als auch nach dem Protokol! richten.

b) Den Mehrausgaben beim Deutschen Patentamt bei
einer zunehmenden Anzahl von Internationalen
Anmeldungen deutscher Markeninhaber werden
entsprechend hbhere Gebihreneinnahmen des

_ Patentamts gegenfiberstehen. Durch Artikel 20 des
Markenrechtsreformgesetzes vom 25. Oktober
1994 (BGBI. | 5. 3082, 1995 | 5. 156) sind in das

7
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Patentgebihrengesetz bereits die erforderlichen

Geblhrentatbestande aufgenommen worden.

Wegen der steigenden Zahl der Antrage auf Schutz-
erstreckung vom Ausland auf Deutschland wird sich

auch der Betrag, den Deutschland als Antell an den

in Artikel 8 Abs. 2 Buchstabe b und ¢ vorgesehenen
Zusatz- und Ergénzungsgebahren nach dem Madri-
der Markenabkommen und dem Protokoll erhaiten
wird, erhéhen. Diese Gebihren, die von der Ver-
sammiung des Madider Verbands festgesetzt
werden, sind zentral an die Weltorganisation fiir
gelstiges Eigentum zu entrichten. ~

Die WIPO errechnet den Antell der Lander am Ge-
bithrenaufkommen je nach der Anzahl der Marken
und dem Umfang des Waren- und Dienstleistungs-
verzelchnisses und schittet den Betrag an die betei-
ligten Vertragspartelen aus. Der deutsche Antell fur
13464 Schutzerstreckungen nach dem Madrider

v

2.

[Tt v

R ORI

~ Abkommen im Jahre 1994 betragt 1186437
 Schweizer Franken,

Fir die Haushalte der Lander, Gemeinden und Ge-
meindeverbinde bringt das Gesetz kelne Kosten mit
sich.

. Auswirkungen auf die Einzefpreise und das Preis-

niveau, inshesondere das Verbraucherpreisniveau, sind
nicht zu erwarten. Die durch Artikel 20 des Marken-
rechtsreformgesetzes neueingefihrten Gebghren be-
deuten keire zusatzliiche Belastung der Wirtschatt,
denn das Protokoll 143t die bisherigen Maglichkeiten,
Markenschutz im Ausland zu erlangen, unberihrt. Es

~ schafft zusatzliche, im Vergleich preisglnstigere Mog-

lichkeiten zur Erangung und Ausweitung des interna-
tionalen Markenschutzes und wird dadurch eher zu
Kosteneinsparungen bei den Untemehmen der Marken-

‘artikelbranchen fuhren.
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Articte 1:

Aricle 2:

Article 3:
Article 3' -
Article 3

Article 4:

Article 4.

Articla 5

Article b

Article 5

Article 6:

Article 7

Atticle &:

Uber die internationale Registrierung von Marken,

Protokoll

zum Madrider Abkommen
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angenommen in Madrid am 27. Juni 1989

Protocol

Relating to the Madrid Agreement

Concerning the International Registration of Marks

adopted in Madrid on June 27, 1989

Frotocole

relatif a 'arrangement de Madrid

concernant I'enregistrement international des marques

List
of the Articles
of the Protocol

Membership in the Madrid Union

Securing Protection through In-
ternational Registration

International Appication
Territorial Effect

Request for “Territorial Exten-
sion”

Effects of International Registra-
tion

Replacement of a National or Re-
gional Registration by an interna-
tional Registration

Refusal and Invalidation of Ef-
fects ot International Registration
in Respect of Certain Contracting
Partics

Documentary Evidence of Legiti-
macy of Use of Certain Elements
of the Mark

Copies of Entries in International
Register: Searches for Anticipa-
tions; Extracts from International
Register

Period of Validity ot International
Registration; Dependence and
independence of International
Registration

Renewal of Intemnaticnal Regis-
tration

Fees for International Apnlication
and Registration

Arlicie premier.

Article 2:

Article 3
Article 3+
Article 3+

Article 4.

Ariicle 4'

Asticia &

Article 5.

Article 5"

Articte 6.

Article 7

Arlicle 8

adopté a Madrid le 27 juin 1989

Liste
des articles
du Protocole

Appartenance  a  |Umon  de

Madrid

Obtertion de la prolection par
'enregistrement internaticnal

Demande internationale
Effet territorial

Requéte en «extension territo-
rialen

Effats de l'enrcgistrement inter-
nationa!

Remplacemeant d'un enregistre-
ment national ou régional par un
enregistrement international

Rafus et winvalidation des effuts
de l'enrcgistrement international
& l'egard de certaines parties
confractantes

Pigces justificatives de la lagi-
mité dusage de cerains élo-
ments de la margue

Copie des mentions figurant au
reqistre inlernational; recherches
dantériorité; extraits du registre
international

Durée de validite de 1'enregistre-
ment international. dependance
et indépendance de l'enregistre-
ment international

Renouvellement de lenrogistre-
ment international

Taxes pour la demande interna-
tionale et l'ervegistrement mter-
national

Adikel 1:

Artikel 2

Artikel 3
Artikel 3"
Artikel 3

Artikel 4:

Artikel 47

Artikel 5.

Artikel &

Artikoi 5

Artikel &

Arike! 7

Artiicc] 8

{Ubersetzung)

Verzeichnis
der Artikel
des Protokolls

Mitgliedschaft im Madrider Ver-
band

Crwerb des Schutzes durch inter-
nationale Registrierung

Internationales Gesuch
Territoriale Wirkung

Gesuch um ,terriioriale Ausdeh-
nung”

Wirkungen der
Registrierung

internationalen

Ersetzung einer nationalen oder
regionalen Eintragung durch eine
internationale Registrierung

Schutzverweigerung und Ungli-
tigerklarung der Wirkungen der
internationalen Registrierieng in
bezug auw! bestimmte Vertrags-
parieien

Belege fur die BochtmalBigkeit
des Gebrauchs gawisser Mar-
kenbestandteile

Abschriften der im internationa-
len Register eingetragensn An-
gaben; Recherchen nach aiteren
Registiierungen, Auszilge aus
dem internationalen Register

Daver der Glltigkeit der interna-
tionalen  Registrierung:  Abhan-
gigkeit und Unabhangigkeit der
internationalen Registrierung

Erneuerung der internationaien
Regisinerung

GebGhren fir das internationale
Ceasuch und dic internationale
Raqgistrierung
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Articlz § Recordal of Change in the Own-
ershep of an Intarmational Regis-
tration

Lrhele @ 0 Rocorda! of Certain Matters Can-
cerning an internatonal Regista-
tion

Article 9 Feas for Cerfain Recordals

Article @ Common Qffice of Several Con-
{racting States

Article 97 Transformation of an Internahon-
al Registration into National or
Regional Apphications

Article 87 Safeguard of the Madrid (Stock-
holm) Agreement

Article 10: Assembly

Article 11: International Bureau

Article 12: Finances

Aricle 13: Amendment of Certain Articies of
the Protocol

Article 14: Becoming Party 1o the Protocol;
Entry into Force

Article 15: Denunciation

Article 16: Signature; Languages: Deposit-

ary Functions

Article 1
Membership in the Madrid Union

The Stales party to this Protocol (herein-
after referred to as “the Contracting
States™, even where they are not parny to
the Madrid Agreement Concerning the Inter-
national Registration of Marks as revised at
Stockheim in 1967 and as amended in 1979
(hereinafter referred to as “the Madrid
(Stockholm) Agreement”), and the organiza-
tions referred 1o in Article 14(1)}{b) which are
parly 1o this Protocol {hereinafter referred to
as “the Contracting Organizations”) shall be
members of the same Union of which coun-
tries party to the Madrid (Stockhclm) Agree-
ment are members. Any reference in this
Protocol 1o “Contracting Parties” shall be
construed as a reference to both Contract-
ing States and Contracting Organizations.

Article 2

Securing Protection through
International Registration

(1) Where an application for the registra-
tion of a mark has been filed with the Office
of a Contracting Party, or where a mark has
been registered in the register of the Office
of a Contracting Party, the person in whose
name that application {hereinafter referred
to as “the basic application") or that registra-
ticn (hereinafter referred to as “the basic
registration”) stands may, subject to the pro-
visions of this Protocol, secure protection for
his mark in the territory of the Cortracting
Parties, by obtaining the registration of that
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Al 8 Irseription d'un changemaent de
litulaire de renregistiemaent inter-
natianal

Articls 5 Ceraines inscriptions concernant
un enregistrement internatonal

Aricle G Taxes paur ceraines INscrp-
tions

Article 9 Office commun  de  plusieurs
Ftats confractants

Article g+ Transformation d'un enrsgistre-
ment international en demandes
nationales ou régionales

Article 91 Sauvegarde de I'Arrangement de
Madrid {Stockholm)

Article 10: Assemblee

Article 11: Bureau internalional

Article 12 Finances

Article 13: Modification de certains articles
du Protocole

Article 14: Medalités pour devenir partie au
Protocole; entrée en vigueur

Article 15: Dénonciation

Article 16: Signature; langues; fonclions de

depositaire

Article premier
Appartenance a I'Union de Madrid

Les Eilats parties au présent Protocole
(dénommeés ci-aprés «les Etals contrac-
tants»), méme s'ils ne sont pas parties a
I'Arrangement de Madrid concernant l'enre-
gistrement internationat des margues révise
4 Stockhoim en 1967 et modifie en 1979
(vi-aprés dénommeé «['Arrangement de Ma-
drid (Stockholm)=»), et les organisations vi-
sées a larticle 14.1)b) qui sont parties au
présent Protocole (dénommées ci-apres
«les organisations contractantes») sont
membres de la méme Union dont sont
membres les pays qui sont parties a I'Arran-
gement de Madrid (Stockholm). Dans le
présent Protocole, l'expression «parties
contractantes» désigne aussi blen les Etats
contractants que les crganisations contrac-
tantes.

Article 2

Obtention de la protection
par I'enregistrement international

1) Lorsqu'une demande d’enregistrement
d'une marque a & déposée auprés de
I'Office d’une parlie contraclante, ou lors-
quune margue a été enregistrée dans le
registre de ['Oiffice d'une partie contrac-
tante, la personne qui est le déposant de
cette demande (ci-aprés dénommeée «la de-
mande de base») ou le titulaire de cet enre-
gistrement (ci-aprés dénommé «|'enregis-
trement de base») peut, sous réserve des
dispositions du présent Protocole, s'assurer
la protection de sa marque sur le territoire

Artingl 3 Eintragung einer Anderung
Inhalers  emer  intornahonzlos
Registrierung

Artike! G Bectimmte Eintragungen bai oi-
ner intarnalionalen Registnzrung

Artiked G Gebahren fur bestimmte Eintra-
gungen

Artikel 9 Gemeainsame Behorde tir meh-
rere Vertragsstaaten

Artikel 9 Umwandlung einer internationa-
len Registrierung in  nationale
oder regionale Gesuche

Artikel 97 Sicherung des Madrider Abkom-
mens (Stockhoimer Fassung)

Artikel 10: Versammiung

Artikel 112 Internationales Biro

Artikel 12: Finanzen

Artikel 13: Anderung bestimmter Artike! des
Protokalis

Artikel 14: Méglichkeilen, Vertragsparel des
Protokolls zu werden; Inkrafitre-
ten

Artikel 15 Kindigung

Artikel 16: Unterzeichnung; Sprachen; Aui-

gaben des Verwahrers

Artikel 1
Mitgliedschaft im Madrider Verband

Die Staaten, die Verlragsparteien dieses
Protokolls sind (im folgenden als ,Ver-
tragsstaaten® bezeichnet), auch wenn sie
nicht Veriragspareien des Madrider Ab-
kommens Uber die internationale Registrie-
rung von Marken in der Stockholmer Fas-
sung von 1967 mit den Anderungen von
1979 (im folgenden als ,Madrider Abkom-
men (Stockholmer Fassung)* bezeichnet)
sind, und die in Artiket 14 Absatz 1 Buch-
stabe b bezeichneten Organisationen, die
Vertragsparteien dieses Protokolls sind (im
folgenden als ,Vertragsorganisationen® be-
zeichnet), sind Mitglieder desselben Ver-
bands, dem die Vertragsparteien des Madri-
der Abkommens (Stockholmer Fassung) als
Mitglieder angehdren. Jede Bezugnahme in
diesem Protokoll auf Vertragsparteien* ist
als Bezugnahme sowohl auf cie Vertrags-
staaten als auch auf die Vertragsorganisa-
tionen auszulegen.

Artikel 2

Erwerb des Schutzes
durch internationale Registrierung

(1) Wurde ein Gesuch um Eintragung
einer Marke bei der Behorde einer Vertrags-
partei eingereicht cder eine Marke im Re-
gister der Behdrde einer Vertragspartei
eingetragen, so kann sich die Person, auf
deren Namen das Gesuch {(im felgenden als
[Basisgesuch" bezeichnet) oder die Eintra-
gung (im felgenden als ,Basiseintragung®
bezgichnet) lautet, nach diesem Protokol!
den Schutz dieser Marke i Gebiet der
Vertragspareien dadurch sichern, dal3 sie
die Eintragung der Marke im Register des
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mark in the register of the Intemational
Bureau of the World inellectual Property
Organization {(hereinaftar referred to as "the

International registration,” “the International .

Register,” “the International Bureay™ and
“the Organization,” respectively), provided
that,

{i) where the basic application has been
filed with the Office of a Contracting
State or whete the basic registration has
been made by such an Office, the per-
son in whose name that application or
registration stands is a national of that
Cantracting State, or Is domiciled, or has
a real and effective industial or com-
mercial establishment, in the said Con-
tracting State,

{Iiy where the basic application has been
filed with the Office of a Contracting
Organization or where the basic regis-
tration has been made by such an Of
fice, the person in whose name that
application or registration stands is a
national of a State member of that Con-
tracting Organization, or is domiciled, or
has a real and effective industrial or
commercial establishment, in the tersit-
ory of the said Contracting Organiza-
tion,

(2) The application for international regis-
tration (hereinafter referred to as "the inter-
national application”) shall be filed with the
International Bureau through the interme-
diary of the Office with which the basic ap-

. plication was filed or by which the basic
registration was made (hereinafter referred
to as “the Office of origin™}, as the case may
be.

{3) Any reference in this Protocol to an
"Office” or an “Office of a Contracting Pasty”
shall be construed as a reference to the
office that is in charge, on behalf of a Con-
tracling Party, of the registration of marks,
and any reference in this Protocol 1o "marks”
shall be construed as a reference to trade-
marks and service marks.

(4) For the purposes of this Protoco!, "ter-
ritory of a Contracting Party” means, where
the Contracting Party is a State, the territory
of that State and, where the Contracting
Party is an intergovernmental organization,
the territory in which the constituting treaty
of that intergovernmental organization ap-
plies.

Article 3
International Application

(1} Every international application under
this Protocol shall be presented on the form
prescribed by the Regulations, The Office of
origin shall certify that the particulars ap-
pearing In the international application cor-
respond 1o the particulars appearing, at the
time of the certification, [n the basic applica-
tion or basic registration, as the case may

des paries contractanles, en obtenant
l'enregistrement de cette marque dans le
regisire du Bureau intemational de 'Organi-
sation Mondiale de la Propriété Intellec-
tuelle (ci-aprés dénommdés respectivement
«'enregistrement international», «le registre
international», «le Bureau international» et
«IOrganisation»), sous réserve que,

i) lorsque la demande de base a été dépo-
se€e aupras de 'Office d'un Etat contrac-
tant ou lorsque 'enregistrement de base
a été effectué par un tel Office, la per-
sonne qui est le déposant de cette de-
mande ou le titulaire de cet enregistre-
ment soit un ressortissant de cet Ftat
contractant ou soit domiciliée, ou ait un
établissement industriel ou commerciat
effectif et sérieux, dans ledit Etat
contractant;

ii) lorsque la demande de base a été dépo-
sée auprés de I'Office d'une organisa-
tion contractante ou lorsque 'enregistre-
ment de base a été effectud par un tel
Office, la personne qui est le déposant
de celte demande ou le titulaire de cet
enregistrement soit le ressortissant g'un
Etat membre de cette organisation:
contractante ou soit domiciliée, ou ait un
établissement industriel ou commercial
effectif et sérieux, sur le territoire de
ladite organisation contractante.

2) La demande d'enregistrement intema-

tional (dénommée ci-aprés «la demande
internationale») doit étre déposée auprés
du Bureau international par lintermédiaire
de I'Office auprés duquel la demande de
base a é1é déposée ou par lequel 'enregis-
trement de base a été effectué (ci-aprés
dénommeé «I'Office dorigine»), selon le
cas,

3} Dans le présent Protocole, le terme
«Office» ou «Office d'une partie contrac-
tante» désigne l'office qui est charge, pour
le compte dune partie contractante, de
l'enregistrement des marques, et le terme
«marques» désigne aussi bien les marques
de produits que les margues de services,

_ 4) Dans le présent Protocole, on entend
par «lerritoire d'une partie contractantes,
lorsque la partie contractante est un Etat, le
territoire de cet Etat et, lorsque la partie
contractante est une organisation inter-
gouvernementale, le territoire sur lequel
s'applique le traité constitutif de cette orga-
nisation Intergouvernementale.

Article 3
Demande Internationale

1} Toute demande internationale faite en

verlu du présent Protocole devra étre pré-
sentée sur le formulaire prescrit par e régle-
ment d'execution. L'Office d'origine certi-
fiera que les indications qui figurent dans la
demande internationale correspondent &
celles qui figurert, au moment de la certifi-
cation, dans la demande de base ou l'enre-

Internationalen Biros der Weltorganisation
tir geistiges Eigentum ({im folgenden als
wnternationale Registrierung®, internatio-
nales Register”, ,Internationales Bire" und
SJrganisation® bezeichnet) herbeifiihrt,
vorausgesetzt, dai3

i} wenn das Basisgesuch bei der Behdrds
gines Vertragsstaats eingereicht oder
die Basiseintragung von einer solchen
Behtrde vorgenommen wurde, die
Person, auf deren Namen das Gesuch
oder die Eintragung lautet, Angehériger
des betreffenden Vertragsstaals ist oder
in diesem Vertragsstaat thren Wohnsitz
oder eine tatsachliche und nich! nur zum
Schein bestehende gewerbliche oder
Handelsniederassung hat;

ii) . wenn das Basisgesuch bei der Behdide
“giner Vertragsorganisation eingereicht
oder die Basiseintragung von einer sol-
chen Behorde vorgenommen wurde, die
Person, auf deren Namen das Gesuch
oder die Eintragung lautet, Angehériger
eines Mitgliedstaats dieser Vertragsor-
ganisation ist oder im Gebiet dieser Ver-
ragsorganisation ihren Wohnsitz oder
eine tatsichliche und nicht nur zum
Schein bestehende gewerbliche oder
Handelsniederlassung hat.

(2) Das Gesuch um internationale Regi-
strierung (im folgenden als ,internationales
Gesuch” bezeichnet) ist beim Internationa-
fen Bdro durch Vermittiung der Behérde
einzureichen, bei der das Basisgesuch ein-
gereicht beziehungsweise von der die Ba-
siseintragung vorgenommean wurde (im fol-
genden als Ursprungsbehérde” bezeich-
net}.

(3) Jede Bezugnahme in diesem Protokoll
auf eine ,Behotrde” oder eine ,Behérde ei-
ner Vertragspartei® ist als Bezugnahme auf
die Behorde, die namens einer Vertragspar-
tei fir die Eintragung von Marken zustindig
ist, und jede Bezugnahme in diesem Proto-
koll auf ,Marken® ist als Bezugnahme auf
Warenmarken und Dienstleistungsmarken
auszulegen.

(4) Fir die Zwecke dieses Protokolls be-
deutet ,Giebiet einer Veriragspartei®, wenn
es sich bei der Vertragsparei um einen
Staat handelt, das Hoheitsgebiet des betref-
fenden Staates, und wenn es sich bei der
Vertragspartei um eine zwischenstaatliche
Organisation handelt, das Gebiet, in dem
der Grindungsvertrag der betreffenden zwi-
schenstaatlichen Organisation Anwendung
findet.

Artikel 3
Internationales Gesuch

(1) Jedes internationale Gesuch aufgrund
dieses Protokolls ist auf dem von der Aus-
flhrungsordnung vorgeschriebenen Formu-
lar einzureichen. Die Ursprungsbehdrde
bescheinigt, daf3 die Angaben im internatio-
nalen Gesuch den Angaben entsprechen,
die zum Zeitpunkt der Bescheinigung im
Basisgesuch beziehungsweise in der Basis-
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be, Furthermore, the said Office shall in-
dicate,

(i} I the case of a basic application, the
date and number of that application,

{il) in the case of a baslc registration, the
date and number of that registration as
well as the date and number of the ap-
plication from which the basic registra-
tion resulted.

The Offics of origin shall also indicate the
date of the international application.

{2) The applicant must indicate the goods
and services in respect of which protection
of the mark is claimed and also, if possible,
the corresponding class or classes accord-
ing to the classification established by the
Nice Agreement Concerning the Interna-
tional Classification of Goods and Services
for the Purposes of the Reglstration of
Marks. If the applicant does not give sych
indication, the Intermnational Bureau shall
classify the goods and services in the ap-
propriate classes of tha seld classification,
The Indication of classes given by the ap-
plicant shall be subject to control by the
International Bureau, which shall exercise
the said control in association with the Of-
fice of origin. In the event of disagreement
between the sald Office and the [ntermnation-
al Bureau, the opinion af the latter shall
prevall.

(3) If the applicant claims color as a dis-
tinctive feature of his mark, he shall be
required

(i} to state the fact, and to fi [e with his
International application a nolice spe<i-
fying the color or the combination of
cotors claimed;

{i)) to append to his intemational application
coples In color of the said mark, which
shall be aftached to the notifications
given by the Intemational Bureay; the
number of such copies shall be fixed by
the Regulations.

{4) The Inlernational Bureau shall register
immediately the marks filed in accordance
with Article 2. The intemationat registration
ghall bear the date on which the intetnation-
al application was recelved in the Office of
origin, provided that the internationa! ap-
plication has been received by the Inlema-
tional Bureau within a perlod of two months
from that date. If the intemational applica-
tion has not been recetved within that perl-
od, the international registration shall bear
the date on which the said intemational
application was received by the Intemation-
al Bureau. The Intemational Bureau shall
notify the International registration without
delay to the Offices concemed. Marks regls-
tered in the International Register shall be-

published in a perlodical gazette fssued by |

the International Bureau, on the basis of the
particulars contalned In the international
application.

.
{5) With a view to the publicity to be given
to marks registered in the International Re-
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gistrement de base, selon le cas. En oulre,

ledit Office Indiquera,

i} dans le cas d'une demande de base, la
date et le numéro de cette demande,

i)y dans le cas d'un enregistrement de

~r

base, la date et le numéro de cet enre-

glstrement ainsi que [a date et le numéro
de la demande dont est issu 'enregistre-
ment de base.

L'Office d'origine indiquera également la
date de la demande internationale.

2) Le déposant devra indiquer les pro-
duits el [es services pour lesquels la protec-
tion de la marque est revendiquée, ainsi

que, si possible, la ou les classes comes-™ -~

pondantes, d'aprés la classification éfablie
par PArrangement de Nice concernant Ta
classification intemationale des produits et
des services aux fins de Fenreglslrement
des marques. Si le déposant ne donne pas
cette Indication, le Bureau internalional
classera les produits et les services dans
les classes correspondantes de ladite clas-
sification. L'indication des classes donnée
par le déposant sera soumise au contrdle
du [ Bureau intemational, qui Texercera en
lizison avee T'Office "d'origine. En &as de’
désaccord entre Tedif Office et Té Bureau
infernational, Tavis de ce dernier sera dé-
terminant.

3} Si le déposant revendigue la couleur a
titre délément distinclif de sa marque, il
sera tenu

i} de le déclarer et d'accompagner sa de-
mande internationale d'une mention in-
diquant Ia couleur ou 1a combinaison de
couleurs revendiquée; ’

ii} de jolndre & sa demande internationale
des exemplalres en couleur de ladite
marque, qui seront annexés aux notifi-
cations failes par e Bureau internatio-
nale; le nombre de ces exemplaires sera
fixé par le réglement dexécution.

4} Le Bureau intemational enregistrera
nmédiatement les marques déposées con-
formémant & 'article 2, L'enregistrement in-
ternational portera la date & laguelle la de-
mande intemationale a €té regue par
[Office d'origine pourvu gque la demande
internationale ait ét¢ regue par le Bureau
International dans le délai de deux mois &
compter de cette date. Si la demande inter-
nationale n'a pas été regue dans ce délai,
Tenregistrement International portera la
date 4 laqueile ladite demande internationa-
le a 616 regue par Je bureau infemational. Le
Bureau Intemational notifiera sans refard
lenregistrement international aux Offices
intéressés. Les marques enregistrées dans
le registre intemational seront pubfides
dans une gazette périodique éditée par e
Bureau intemational, sur la base des indica-
lions contenues dans fa demande inter-
nationale.

8) En vue de [a publicité & donner aux
marques enregistrées dans le regisire in-

eintragung enthalten sind, Die Behdrde gibt

" auferdérn folgendes an:

i) bel einem Basisgesuch das Datum und
dfe Nummer des Gesuchs,

ii) bei einer Basiseintragung das Datum
und die Nummaer der Eintragung sowie
das Datum und die Nummer des Ge-
suchs, aus dem die Basiseintragung
henvorging.

Die Ursprungsbehdrde gibt auBBerdem das
Datum des internationalen Gesuchs an.

(2) Der Hinterleger hat die Waren und
Dienstleistungen, fir die der Schutz der
Marke beansprucht wird, anzugeben sowie,
wann méaglich, die Klasse oder die Klassen
entsprechend der Klassifikation, die durch
das Abkommen von Nizza Uber die Interna-
tionafe Klassifikation von Waren und Dienst-
leistungen Tir die Eintragung von Marken
festgelegt wurde. Macht der Hinterleger die-
sé Angabe nicht, so ordnet das Intematio-
nale Biiro die Waren und Dienstleistungen
in die entsprechenden Klassen der erwihn-
ten KlassiTkation ein. Die vom Hinterleger
angegebene Einordnung unterfiegt der Pru-
furig durch das Intemationale Bdro, das
hierbel im Zusammenwirken mit der Ur-
sprungsbehdrde vorgeht. Im Fall einer Mei-
nungsverschiedenheit zwischen dieser Be-
hrde und dem Internationalen Blro Isl die
Anslcht des letzteren mafigebend.

{3) Beansprucht der Hinlerleger die Farbe
als unterscheidendes Merkmal seiner
Marke, so ist er verpflichtet,

iy dies ausdriicklich zu erkiaren und sei-
nem internationalen Gesuch einen Ver-
merk beizufiigen, der die beanspruchte
Farbe oder Farbenzusammenstellung
angibt;

ii) selnem intemationaten Gesuch farbige
Darsteflungen der Marke beizulegen,
die den Mitteilungen des Internaticnalen
Biros beigefigt werden; die Anzahl die-
ser Darstellungen wird In der Auskib-
rungsordnung bestimmt.

{4) Das Internationzale Biro tragt die ge-
man Artikel 2 hinterlegten Marken segleich
in ein Register ein. Die internationale Regl-
strierung erhait das Daturn, an dem das
Internafionale Gesuch bel der Ursprungsbe-
hérde eingegangen Ist, sofemn das interna-
tionale Gesuch innerhalb von zwei Monaten
nach diesem Zeitpunkt beim Internationalen
Biiro eingegangen ist. Ist das intemationale
Gesuch nicht innerhalb dieser Frist einge-
gangen, so erhdlt die internationale Regi-
stilerung das Datum, an dem das betref-
fende internationale Gesuch beim Interna-
tionalen Biro eingegangen ist. Das Interna-
tionale Baro teflt den beleiligten Behdrden
unverziglich die internationale Heglstrie-
rung mit, Die Im Internationalen Register
eingetragenon Marken werden in giner re-
gelmanig erscheinenden, vom Internationa-
Ten Biiro herausgegebenen Blatt aul der
Grundlage der im internationalen Gesuch
anthallenen Angaben verdifentlicht,

{5) Um die im intemationalen Register
eingetragenen Marken zur allgemeinen
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gister, each Office shall receive from the
Internaticnal Bureau a number of copies of
the said gazette free of charge and a numb-
er of copies at a reduced price, under the
conditions fixed by the Assembly referred to
in Article 10 (hereinafter referred to as “the
Assembly"). Such publicity shall be deemed
to be sufficient for the purposes of alt the
Contracting Parties, and no other publicity
may be required of the holder of the interna-
tional registration.

Article 3=
Territorial Effect

The protection resulting from the interna-
tionai registration shall extend to any Con-
tracling Party only at the request of the
persen who files the international applica-
tion or who is the helder of the international
registration. However, no such request can
be made with respect to the Contracting
Party whose Office is the Office of origin,

Article 3
Request for “Territorial Extension™

. {1) Any request for extension of the pro-
tection resulting from the international regis-
tration io any Contracting Party shall be
specially mentioned in the international ap-
plication.

(2} A request for territorial extension may
also be made subsequently to the interna-
tional registration. Any such request shall be
presented on the form prescribed by the
Regulations. 1t shall be immediately re-
corded by the Intermational Bureau, which
shall notify such recordal without delay to
the Office or Offices concerned. Such re-
cordal shall be published in the 'periodical
gazette of the International Bureau. Such
territorial extension shall be effective from
the date en which it has been recorded in
the International Register; it shall cease to
be valid on the expiry of the intemational
registration to which it relates. -

Article 4

Effects
¢! International Registration

{1) (&) From the date of the registration or
recordal effected in accordance with the
provisions of Articles 3 and 3, the protec-
tion of the mark in each of the Contracting
Parties concerned shall be the same as if
the mark had been deposited direct with the
Office of that Contracting Party. If no refusal
has been netified to the Internationat
Bureau in accordance with Article 5(1) and
(2) or if a refusal notified in accordance with
the said Article has been withdrawn subse-
quently, the prolection of the mark in the
Contracting Party concerned shall, as from
the said date, be the same as i the mark
had been registered by the Office of that
Contracting Party.

(b) The indication of classes of goods
and services provided for in Article 3 shall

ternational, chaque Office recevra du Bu-
reau international un nombre d'exemplaires
gratuits et un nombre d'exemplaires & prix
réduit de ladite gazette dans les conditions
fixées par I'Assemblée visée a larticle 10
(ci-aprés dénommée «'Assemblée»), Cette
publicité sera considérée comme suffisante
aux fins de toutes les parties contractantes,
et aucune autre ne pourra étre exigée du
titulaire de I'enregistrement international,

Article 3u
] Effet territorial

La protection résultant de T'enregistre-
ment international ne s'étendra & une partie
contractante Gu'a la requéte de la personne
qui dépose la demande internationale ou
qui est tituiaire de I'enregistrement interna-
tional. Toutefois, une tefte requéte ne peut
étre faite & I'égard d'une partie contractante
dont 'Office est I'Office d'origine.

Article 3+
Requéte en «Extension territoriale»

1) Toute requéte en extension & une par-
tie contractante de la protection résultant de
lenregistremnent intemational devra faire
l'objet d'une mention spéciale dans la de-
mande internationaie.

2} Une requéte en extension lerritoriale
peut aussi éire faite postérieurement a
P'enregistrement international, Une teile re-
quéte devra étre présentée sur le formulaire
prescrit par le réglement d'exécution. Elle
sera immédiatement inscrite par le Bureau
international, qui notifiera sans retard cetle
inscription & I'Office ou aux Offices intéres-
sés. Cette inscription sera publiée dans la
gazette périodique du Bureau intermnational.
Cetie extension territoriale produira ses ef-
fets & partir de la date a {aquelle eile aura
été inscrite au registre international; elle
cessera d'élre valable & [dchéance de
Fenregistrement international auquel elle se
rapports.

Article 4

Effets
de I'enreglstrement international

1) a) A partir de la date de l'enregistre-
ment ou de linscription effectug selon les
dispositions des articles 3 et 3=, la protec-
tion de la marque dans chacune des parties
contractantes intéressées sera la méme
gue si cette margue avait été déposée di-
rectement auprés de I'Office de cette partie
contractante. 5i aucun refus N'a été notifié
au Bureau international conformément a
Particle 5.1) et 2) ou si un refus notifié
conformément audit aricle a été retiré ulté-
rierement, la protection de la marque dans
la partie contractante intéressée sera, & par-
tir de ladite date, la méme que si cette
marque avait été enregistrée par 'Office de
cette partie contractante,

b} Ulindication des classes de produits
et de services prévue & tarticie 3 ne iie pas

Kenninis zu bringen, erhilt iede Behérde
vom Internationalen Biire unentgelifich eine
Anzah| von Sticken des genannten Blattes
sowie eine Anzahl von Stiicken zu ermaBig-
tem Preis zu den Bedingungen, die von der
in Artikel 10 genannten Versammiung (im
tolgenden als ,Versammiung® bezeichnet)
festgeleg! werden, Diese Bekanntgabe gilt
fir die 2Zwecke aller Vertragsparteien als
ausreichend; eine weitere Bekanntgabe
darf vem Inhaber der internationalen Regi-
strierung nicht verlangt werden.

Artikel 3v»
Territorlale Wirkung

Der Schutz aus der internationalen Regi-
strierung erstreckt sich auf eine Vertrags-
partei nur auf Antrag der Person, die das
internationale Gesuch einrgicht oder Inha-
ber der internationalen Registrierung ist. Ein
solcher Antrag kann jedoch nicht tir die
Vertragspartei gestelit werden, deren Be-
hérde die Ursprungshehdrde ist.

Artikel 3
Gesuch um territoriale Ausdehnung"

(1) Jedes Gesuch um Ausdehnung des
Schutzes aus der internationaten Registrie-
rung auf eine Vertragspartei ist im interna-
tionalen Gesuch besonders zu erwdhnen.

(2) Ein Gesuch um territoriale Ausdeh-
nung kann auch nach der internationalen
Registrierung gestellt werden. Ein solches
Gesuch ist auf dem in der Ausfihrungsord-
nung vorgeschriebenen Formular einzurei-
chen. Das Intemationale Biiro trigt es so-
gleich im Register ein und teilt diese Eintra-
gung unverzaglich der oder den beteiligten
Behorden mit. Die Eintragung wird in dem
regelmaBig erscheinenden Blatt des Inter-
nationalen Biiros verffentlicht. Diese terri-
toriale Ausdehnung wird von dem Datum an
wirksam, an dem sie im internationalen Re-
gisler eingetragen wird; sie veriert ihre Wir-
kung mit dem Erléschen der internationajen
Registrierung; auf die sie sich beziehl,

Artikel 4

Wirkungen
der internationalen Registrierung

(1) a) Von dem Datum der Registrierung
oder der Eintragung nach den Bestimmun-
gen der Artikel 3 und 3™ an ist die Marke in
jeder der beteiligten Vertragsparteien eben-
so geschiitzt, wie wenn sie unmittelbar bej
der Behorde dieser Vertragspartei hintertegt
worden ware. Wurde dem Internationalen
Biro keine Schutzverweigerung nach Arti-
kel 5 Absétze 1 und 2 mitgetsilt oder wurde
eine nach jenem Artikel mitgeteilte Schutz-
verweigerung spater zuriickgenommen, so
ist die Marke in der betailigten Vertragspar-
tei von dem genannten Datum an ebenso
geschitzt, wie wenn sie von der Beharde
dieser Verragspartei eingetragen worden
warg.

b) Die in Artikel 3 vorgesehene Anga-
be der Klassen der Waren und Dienstisi-
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not bind the Contracting Parlies with regard
to the determination of the scope of the
protection of the mark.

{2) Every international registration shall
enjoy the right of priority provided for by
Article 4 of the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property, without it
being necessary to comply with the formal-
ities prascribed in Section D of thal Article.

Article 4™

Replacement of a Nationai
or Reglonal Registration
by an International Registration

(1} Where a mark that Is the subject of a
national or regional registration in the Office
of a Contracting Party Is also the subject of
an intemational registration and both regis-
trations stand In the name of the same per-
son, the intemational registration is deemed

{o replace the national or regional registra-

tion, without prejudice 1o any rights acquired
by virtue of the latter, provided that

i the protection resulting from the inter-
national registration extends to the said
Contracting Party under Article 3 (1}
or {2},

fii) all the goods and services listed in the
national or reglonal registration are al-
s0 listed in the international registration
in respect of the said Contracting Par-
.

(i) such extenslon takes effect afler the
date of the national or regional regis-
tration.

{2} The Office referred to in paragraph (1)
shall, upon request, be required to take note
in its register of the intermational regls-
tration.

Article 5

Refusal and Invalidation
of Effects of International Reglstration
in Respect of Certain
Contracting Parties

{1) Where the applicable legislation so
guthorizes, any Offica of a Contracting Party
which has been notified by the Intemational

Bureau of an extension to that Contracting ..

Party, under Article 3% (1) or (2), of the
protection resufting from the intermational
registration shall have the right to declare in
a notification of refusal that protection can-

not be granted In the sald Contracting Pary

to the mark which is the subject of such
extension, Any such refusal can be based
only on the grounds which would apply,
under the Paris Convention for the Protec-
tion of Industrial Property, in the case of a
mark deposited direct with the Office which
notifies the refusal. However, protection
may not be refused, even partially, by rea-

son only that the applicable legislation
would pemit registration only in a limited
number of classes of for a limited number of
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les parties contractantes quant & Tapprécia-
tion de I'étendue de la protection de Ia
manque.

2) Tout enregistrement mternauonal joui-
ra du droit de priorité &tabli par l'article 4 de
la Convention de Paris pour ia protection de
la propriétéd industrielle, sans qu'il soft né-
cessaire d'accomplir les formalités prévues
4 la lettre D dudit arlicle.

Article 4=

Remplacement d'un enregistrement
national ou régional
par un enregistrement International

1) Lorsqu'une margue qul est 'objet d'un
enregistrement national ou régional auprés
_deI'Office d'une partle contractante est &ga-

lement Fobjet d'un enregistremant interna-

_tional et que les deux enregistrements sont

inscrits au _nom. de la méme personne,

I’enreglstremem :n!emazsonal est considéré
comme remplagant l’enreglstrement natic-
nal ou régional, sans préjudice des droits
acquis par le fall de ce dernier, sous réserve
que

it la protection résultant de lenregistre-
ment intemational g'étende & Tadile
partie contractante seton Farticle 3™ .1)
ou 2, '

iy tous les produits et services énumérés
dans l'enregistrement national ou ré-
glonal soient également énurhérés
dans Tenregistrement international &
régard de ladite partie contractante,

i)y lextension susvisée prenne effet aprés
1a date de Penregistrement naiiona[ ou
" “régional,

2) U'Office visé & Falinéa 1) est, sur de-
mande, tenu de prendre nofe, dans son
registre. de Penregistrement nferhafional.

Article 5

Refus et Invalidation des effets
de Tenregistrement international
4 I'égard de certaines
partles contractantes

1) Lorsque la législation applicable Ty
autorise, 'Office d'une partie contractante
auquel le Bureau intemational a notifié une

extension & cette partte contractante, sefon

rarticle 3=, 1) ou 2), de 1a protection résul-
tant d'un enregistrement international aura
ia faculté de déctarer dans une nolification
de refus que la protection ne peut pas &tre
ascofdée dans ladite partie contractante 4
la marque qur fait Fobjet de celte extension.
Un te! refus ne pouira &tre fonds que surles
miolits qui s'appliqueralent, en vertu de la
Ceonvention de Paris pour la protection de Ta
proprigté industrielle, dans le cas dune
marque déposée directement auprés de
FOffice qui notifie le refus. Toutefois, ia pro-
tection ne pourra 8tre refusée, méme par-
tieHement, pour Te seul molif que la législa-
tion applicable n'autoriserait l'enregistre-
ment que dans un nombre limité de classes

stungen bindet die Vertragsparieien nicht
hinsichtlich der Beurteilung des Schulz-
umfangs der Marke.

{2) Jede intemationale Reglstrierung ge-
niefit das durch Artikel 4 der Pariser Ver-
bandsUbereinkunft zum Schutz des ge-
werblichen Eigentums lestgelegte Priori-
tatsrecht, ohne daB es erforderlich ist, die
unter Buchstabe D jenes Artikels vorgese-
henen Fomlichkeiten zu erfililen

Artikel 4™

Ersetzung einer natlonalen
oder regionalen Eintragung
durch eine internationate Registrierung

(1) Ist eine Marke, die Gegenstand einer
nationalen oder regionalen Eintragung bei
der Behdrde einer Vertragspartel Ist, auch
Gegenstand einer internationalen Registrie-
rung und lauten sowohi die Einfragung &ls
such die Reglsirierung auf den Namen der-
&elben Person, so gitt dis internationale Re-
gistrierung als an die Stelle der nationalen
oder reglonalen Eintragung getreten, unbe-
schadet der durch die letzleren erworbenen
Rechte, sofern

) der Schutz aus der inlemationalen Re-
gistierung sich nach Artike! 3= Absatz
1 oder 2 auf die betreffende Verlrags-
partei erstreckt,

ii} alle In der nationalen oder regionalen
Eintragung aufgefihirten Waren und
Dienstleistungen auch in der internatio-
nalen Registrierung in bezug aul die
betreffende Verragspartei aufgefihnt
sind,

iy diese Ausdehnung nach dem Datum
der nationalen oder regionalen Eintra-
gung wirksam wird.

(2) Die In Absa'z 1 bezeichnele Behdrde
hat auf Antrag die intemationale Registrie-
rung in threm Register zu vermerken,

Artikel 5

Schutzverwelgerung
und Ungiitigerkldrung der Wirkungen
der Internationalen Registrierung
n bezug auf bestimmte Vertragspartelen

(1) Soweit die geltenden Rechtsvorschrif-
ten sie dazu ermichtigen, hat die Behdrde
elner Vertragsparei, der das [nternaticnale
Biro eine Ausdehnung des sich aus der
Intemafionalen Registrierung ergebenden
Schutzes auf die Vertragspartei nach Arti-
kel 3= Absatz 1 oder 2 mitgeteilt hat, das
Recht, in einey Mitteilung der Schutzverwei-
gerting zu erkidren, dab der Marke, die Ge-
genstand dieser Ausdehnung - ist, der
Schutz in der belreffenden Vertragspanel
nicht gewsht werden kann. Eine solche
Schutzverwelgerung kann nur auf Grinde
gestitzt werden, die nach der Pariser Ver-
bandsitbereinkunft zum Schutz des ge-
werblichen Eigentums im Fall einer unmit-
telbar bei der Behorde, welche die Schutz-
verweigerung mitteilt, hinterlegten Marke
anwendbar waren. Der Schutz darf jedoch
weder ganz noch teilweise aliein deshalb
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goods or services.

(2} {a) Any Office wishing to exercise
such right shall notify its refusal to the Inter-
national Bureau, together with a statement
of all grounds, within the period prescribed
by the law applicable to that Office and at
the latest, subject to subparagraphs (b) and
(c), before the expiry of one year from the
date on which the nofification of the exten-
sion referred to in paragraph (1) has been
sent to that Office by the International
Bureau.

{b) Notwithstanding subparagraph (a),
any Contracting Parly may declare that, for
international registrations made under this
Protocol, the time limit of one year referred
to in subparagraph (a) is replaced by 18
months.

(c) Such declaration may also specify
that, when a refusal of protection may result
from an oppoesition to the granting of pro-
tection, such refusal may be notified by the
Office of the said Contracting Party to the
International Bureau after the expiry of the
18-month tme limit. Such an Office may,
with respect to any given international regis-
tration, notify a refusal of protection after the
expiry of the 18-month time limit, but only
if

{i) it has, before the expiry of the 18-month
time limit, informed the International
Bureau of the possibility that oppositions
may be fled after the expiry of the
18-month time limit, and

(i} the netification of the refusal based on
an opposition is made within a time limit
of not more than seven menths from the
date on which the opposition period be-
gins; if the opposition period expires be-
fore this time limit of seven months, the
notification must be made within a time
limit of one month from the expiry of the
opposition perlod.

{d} Any declaration under subpara-
graphs (b) or {c} may be made in the instru-
ments referred to in Article 14(2), and the
effective date of the declaration shall be the
same as the date of enlry into force of this
Protocol with respect to the Stale or inter-
govemmental organization having made the
declaration. Any such declaration may also
be made later, in which case the declaration
shall have effect three months afier its re-
ceipt by the Director General of the Organ-
izafion (hereinafter referred to as “the Direc-
tor General"), or at any later date indicated
in the declaration, in respect of any interna-
tional registration whose date is the same
as or is later than the effective date of the
declaration.

ou pour un nombre limité de produits ou de
services.

2) a) Tout Office qui voudra exercer cette
faculté devra notifier son refus au Bureau
international, avec lindication de tous les
motifs, dans le délai prévu par la lof applica-
ble & cet Office et au plus tard, sous réserve
des sous-alinéas b) et c), avant lexpiration
d'une année & compter de ia date 4 laquelle
la notification de I'extension visée & I'alinga
1) a été envoyée a cet Office par le Bureau
international.

b} Nonobstant le sous-alinéa a), toute
partie contractante peut déclarer que, pour
les enregistroments internationaux effec-
tués en vertu du présent Protocole, le délai
d'un an visé au sous-alinéa a) est remplacé

. par 18 mois.

c) Une telle déclaration peut en outre
préciser que, lorsqu'un refus de protection
peut résuiter d’une opposition & 'octroi de 1a
protection, ce refus peut étre notifié au Bu-
reau intemational par  Office de ladite partie
contractante aprés I'expiration du délai de
18 mois. Un tel Office peut, & I'égard d'un
enregistrement international donné, notifier
un refus de protection aprés T'expiration du
délai de 18 mois, mais seulement si

i} il &, avant I'expiration du délai de 18
mois, informé [e Bureau international de
la possibilité que des oppositions saient
déposées aprés I'expiration du délai de
18 mois, et que

ii} la notification du refus fondé sur une
opposition est effectuée dans un délaj
maximum de sept mois & compter de la
date a laquelle commence & courlr le
délai d'opposition; si le délai d'opposi-
tion expire avant les sept mois, la notifi-
cation doit étre effectuée dans un délaj
d'un mois & compter de 'expiration dudit
délai d'opposition.

d) Toute déclaration selon les sous-
alinéas b) ou ¢} peut étre faite dans les
instruments visés 4 larlicle 14.2), et fa date
& laquelle la déclaration prendra effet sera
la méme que la date d'entrée en vigueur du

présent Protocale & I'égard de 'Etat ou de

l'organisation intergouvemementale qui a
fait la déclaration. Une telle daclaration peut
également &tre faite ultérieurement, auquel
cas la déclaration prendra effet trois mois
aprés sa réception par le Directeur général
de I'Organisation (ci-aprés dénommé «le
Directeur général»), ou & toute date ulté-
rieure indiquée dans la déclaration, a
légard des enregistrements internationaux
dont la date est la méme que celle a fa-
quelle la déclaration prend effet ou est pos-
térieure & celte date.

verweigert werden, weil die geltenden
Rechtsvorschriften die Eintragung nur fOr
eine beschrankie Anzahl von Klassen oder
tr eine beschrinkie Anzahl von Waren
oder Dienstleistungen zulassen.

{2) a) Die Behérden, die von diesem
Recht Gebrauch machen wollen, teilen dem
Internationalen Biro ihre Schutzverwelge-
rung unter Angabe aller Grinde innerhalb
der Frist mit, die in den {lr diese Behdrden
geltenden Rechtsvorschriften vorgesehen
ist, spatestens jedoch, vorbehaltlich der
Buchstaben b und ¢, vor Ablauf eines Jah-
res nach dem Zeitpunkt, zu dem die in Ab-
satz 1 genannte Mitteilung der Ausdehnung
dieser Behdrde vom Internationalen Bliro
Uibersandt worden ist.

b) Ungeachtet des Buchstabens a
kann Jede Vertragspartei erklaren, daf Hir
internationale Registrierungen  aufgrund
dieses Protokolls die unter Buchstabe a
genannte Frist von einem Jahi durch
18 Monate ersetzt wird.

¢ In dieser Erklarung kann auBerdem
festgelegt werden, daf3 eine Schutzverwei-
gerung, die sich aus einem Widerspruch
gegen die Schutzgewdihrung ergeben kann,
veon der Behdrde der betreffenden Vertrags-
partei dem Internationalen Blro nach Ab-
lauf der Frist von 18 Monaten mitgeteilt wer-
den kann. Eine solche Behdrde kann hin-
sichtlich einer vergenommenen internatio-
nalen Registrierung eine Schutzverweige-

. rung nach Ablauf der Frist von 18 Maonaten

nur dann mitteilen, wenn

i} sie vor Ablauf der Frist von 18 Monaten
das Internationale Biro Gber die Még-
lichkeit unterrichtet hat, dai Widerspri-
che nach Ablauf der Frist von 18 Mona-
ten eingelegt werden kénnen, und

i) die Mitteilung der auf einen Widerspruch
gestitzten Schutzverweigerung Inner-
hatb einer Frist von nicht mehr als sie-
ben Monaten nach dem Zeitpunkt ge-
macht wird, zu dem die Widerspruchs-
frist beginnt; lauft die Widerspruchsirist

- vor dieser Frist von sieben Monaten ab,
§0 mul3 die Mitteilung innerhalb einer
Frist von einem Monat nach Ablauf der
Widerspruchsfrist erfolgen.

d) Eine Erklarung nach den Buchsta-
ben b oder ¢ kann in den in Artkel 14
Absatz 2 genannten Urkunden abgegeben
werden; der Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Erklgrung ist derselbe wie der Zeitpunkt
des inkraftiretens dieses Protokolls fir den
Staat oder die zwischenstaatliche Organi-
sation, welche die Erkidrung abgegeben
haben. Eine solche Erklarung kann auch
spéter abgegeben werden; in diesem Fall
wird die Erkldrung drei Monate nach ihrem
Eingang beim Generaidirektor der Organi-
sation (im folgenden als .Generaldirektor*
bezeichnet) oder zu einem in der Erki&rung
angegebenen spéteren Zeitpunkt in bezug
aut jede internationale Registrierung wirk-
sam, deren Datum mit dem Zeitpunkt des
Witksamwerdens der Erklarung iberein-
stimmt oder deren Datum nach diesem Zeit-
punkt fiegt.
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{e) Upon the expiry of a period of ten
years from the eniry into force of this Proto-
col, the Assembly shall examine the opera-
tion of the system established by subpara-
graphs {(a} o {d). Thereafter, the provisions
of the said subparagraphs may be modified
by a unanimous decislon of the Assembly.

{3) The International Bureau shall, without
delay, transmit one of the copies of the
notification of refusal lo the holder of the
international registration., The said holder
shall have the same remedies as if the mark
had been deposited by him direct with the
Office which has notified its refusal. Where
the International Bureau has received infor-
mation under paragraph (2)(c){i}, it shall,
without delay, transmit the said information
to the holder of the intemational registra-
tion.

(4) The grounds for refusing a mark shall
be communicated by the Intermnational
Bureau to any interestad party who may so
request,

(5} Any Office which has not notified, with
respect to a given international regisiration,
any provislonal or final refusal to the Inter-
national Bureau in accordance with para-
graphs (1) and (2} shall, with respett to that
interational registration, lose the benefit of
tha right provided for in paragraph (1).

' {6) Invalidation, by the competent author-
ities of a Contracting Party, of the effects, in
the territory of that Contracting Party, of an
international registration may not be pro-
nounced without the holder of such interna-
tional registration having, in good time,
been afforded the opportunity of defending
his rights. Invalidation shall be notified to the
intemational Bureau.

Article 5™

Documentary Evidence
of Legitimacy of Use
of Certaln Elements of the Mark

Documentary evidence of the legitimacy
of the use of cerain elements incorporated
in a mark, such as armorial bearings, es-
cutcheons, portraits, honorary distinctions,
titles, trade names, names of persons other
than the name of the applicant, or other like
inscriptions, which might be required by the
Offices of the Contracting Parlies shafl be
exempt from any legalization as well as from
any certification other than that of the Office
of origin,

Article 5

Copies of Entries
in International Register;
Searches for Anticipations;
Extracts from International Register

{1) The International Bureau shall issue to
any person applying therefor, upon the pay-
ment of a fee fixed by the Regulations, a

16

€) A l'expiration d'une période de dix

ans 3 compler de lentrée en vigueur du

présent Protocole, TAssembiée procédera A
une vérification du fonctiocnnement du sys-
terne établi par les sous-alinéas a) & d).
Aprés cela, les dispositions desdits sous-ali-
néas pourront 8tre modifides par une déci-
sion unanima de 'Assemblée.

3} Le Bureau international transmetira
sans retard au titulaire de lenregistrament
international un des exemplaires de la notifi-
cation de refus. Ledit litulaire aura les mé-
mes moyens de recours que si [a marnque
avait été directement déposée par lui au-
pris de ('Office qui a notifié son refus. Lors-
que le Bureau international aura regu une
information selon I'alinéa 2)c)i, il transmel-
tra sans retard [adite information au titulaire
de enregistrement intemational.

4) Les motifs de refus d'une marque se-
ront_ communicqués par le Bureau internatio-
nal aux intéressés qui i en feront [a de-
mande.

5) Tout Office qui n'a pas nolifié au Bu-
reau international, & I'égard d'un enregistre-
ment intemational donné, un refus provi-
soire ou définitif, conformément aux alinéas
1) et 2), perdra, & P'égard de cet enregistre-

~ment international, le bénéfice de la faculté

prévue A l'alinéa 1},

6} L'invalidation, par les autorités compé-

tentes d'une partie contractante, des effets,

sur le territoire de cetie partle contractante,

_d'un enregistrement international ne pourra

Stre prononcée sans que le titulaire de cet
enregistrement international ait é1é mis en
mesure de faire valoir ses droits en temps
utile, L'invalidation sera notifiée au Bureau

_ international. _

Article 5=

Piéces justificatives
de la légitimité d'usage
de certains éléments de la marque

Les pidces justificatives de la 1&gitimité
d'usage de certains élémenis contenus
dans les marques, tels que armoiries,
écussons, portraits, distinctions honorifi-
ques, titres, noms commerciaux ou noms de
personnes autres que celui du déposant, cu
autres inscriptions analogues, gui pour-
rajienl &ire réclamées par les Offices des
parties contractantes, seront dispensées de
toute légalisation, ainsi gue de toute certifi-
cation autre que celle de I'Office d'origine.

Article 5

Cople des mentions figurant
au registre international;
recherches d’antériorité;

extraits du registre international

1) Le Bureau intemational défivrera a tou-
te personne qui en fera la demande,
moyennant le paiement d'une taxe fixée par

e} Nach Ablauf von zehn Jahven nach
inkraftireten dieses Protokolls prift die Ver-
sammiung die Arbeitsweise des unter den
Buchstaben a bis d errichteten Systems,
Danach kdnnen die Bestimmungen dieser
Buchstaben durch einstimmigen Beschiul
der Versammiung gedndert werden.

(3} Das Intemationale Blro dbermiltelt
dem Inhaber der internationalen Registrie-
rung unverziglich ein Exemplar der Mittsi-
tung der Schutzverweigerung. Der betref-
fende Inhabier hat dieselben Rechtsmittel,
wie wann er die Marke unmittelbar bei der
Behdrde hinterlegt hatte, die thre Schutzver-
weigerung mitgeteilt hat. Ist das Intematio-
nale Bdro nach Absatz 2 Buchstabe ¢ Zif-
fer i unterrichtet worden, so leitet es diese
Information unverziglich an den Inhaber
der internationalen Registrierung weiter,

. {4) Das Internationale Biro teilt jeder In-
feresslerten Person auf Antrag die Grinde
1ir die Schulzverweigerung mit,

(5) Die Behbrden, die hinsichtlich einer
vorgenommenen internationalen Registria-
rung dem Internationalen Biro keine vorlau-
fige oder endgiltige Schutzverweigerung
nach Absatz 1 oder 2 milgeteilt haben, ver-
lieren fir diese internationale Registrierung
die Verglnstigung des in Absatz 1 vorgess-
henen Rechts.

{8) Die zustindigen Behdrden einer Ver-
tragspartel dirfen die Wirkung einer interna-
tionalen Reglstrierung Im Gebiet einer Ver-
fragspartel nicht fir ungiiltig erkléren, ohne
dem Inhaber der intemationalen Registrie-
rung Gelegenheit gegeben zu haben, seine
Rechte rechtzeitig geltend zu machen. Die
Ungiltigerkidrung ist dem Internationalen
Biiro mitzuteilen.

Artikel 5

Belege fiir die RechtmaBigkeit
des Gebrauchs gewlisser
Markenbestandteile

Die Belege fir die RechtmiBigkeit des
Gebrauchs gewisser Markenbestandieile,

‘wie Wappen, Wappenschilde, Bildnisse,

Auszeichnungen, Titel, Handels- oder Per-
sonennamen, die anders lauten als der des
Hinterlegers, oder andere Inschrilen ahn-
licher Art, die von den Behdrden der Ver-
tragsparteien etwa angefordert werden,
sind von Jeder Beglaubigung sowia von je-
der anderen Bestdtigung als der der Ur-
sprungsbehfrde befreit.

Artikel &'

Abschriften der Im internationalen
Register eingetragenen Angaben;
Recherchen nach &lteren
Reglstrierungen; Ausziige aus dem
internationalen Register

(1) Das Intermnationale Biiro ibermittelt
auf Antrag jedermann gegen Zahlung einar
In der Ausfihrungsordnung lestgesetzten



Al

rucksache 462/95

it bH G b

Bundest:
LIS G Uit sad 3T, HH Qb LT R R b

b TR AT

copy o_f the entries in the Intemational Reg-
ister concerning a specific mark.

Y

(2) The International Bureau may also,
upon payment, undertake searches for anti-
cipations among marks thal are the subject
of intemational registrations.

{3} Extracts from the International Regis-
ter requested with a view to their production
in one of the Contracting Parties shall be
exempt from any legalization,

Article §

Period of Validity
of International Registration;
Dependence and Independence
of International Registration

{1} Registration of a mark at the Interna-
tional Bureau is effected for ten years, with
the possibility of renewal under the condi-
tions specified in Article 7. ’

{2) Upon expiry of a period of five years
from the date of the international registra-
tion, such registration shall become in-
dependent of the basic application or the
reglstration resulting therefrom, or of the
basic registration, as the case may be, sub-
ject 1o the following provisions.

(3) The protection resulting from the inter-
national registration, whether or not it has
been the subject of a transfer, may no long-
er be invoked if, before the expiry of five
years from the date of the international
registration, the basic application or the
registration resulting therefrom, or the basic
registration, as the case may be, has been
withdrawn, has lapsed, has been re-
nounced or has been the subject of a final
decision of rejection, revocation, cancelia-
tion or invalidation, in respect of all or some
of the goods and services listed in the inter-
national registration. The same applies if |

(i an appeal against a decision refusing
the effects of the basic application,

an action requesting the withdrawal of
the basic application or the revocation,
cancellation or invalidation of the regis-
tration resulting from the basic applica-
tion or of the basic registration, or

(ii)

(it} an opposition to the basic application

resuits, after the expiry of the five-year
period, in a final decision of rejection, re-
vocation, cancellation or invalidation, or ord-
ering the withdrawal, of the basic applica-
tion, or the registration resulting therefrom,
or the basic registration, as the case may
be, provided that such appeal, action or
opposition had begun before the expiry of
the said period. The same also applies if the

le réglement d'exécution, une copie des
mentions inscrites dans e registre interna-
tional relativement & une marque détermi-
nee. -

2} Le Bureau intemational pourra aussi,
contre rémunération, se charger de faire
des recherches d’antériorité parmi les mar-
ques qui font 'objet denregistrements in-
temnationaux.

3) Les extrails du registre intemational
demandés en vue de leur production dans
une des parties contractantes seront dis-
pensés de toute légalisation.

Article 6
Durée de validité de
I'enregistrement international;
dépendance et indépendance
de Penregistrement international

1) L'enregistrement d’'une marque au Bu-
reau international est effectué pour dix ans,
avec possibilité de renouvellement dans les
conditions fixées & I'article 7.

2} A Pexpiration d'un délaj de cing ans a
compter de la date de l'enregistrement in-
termnational, celui-ci devient indépendant de
la demande de base ou de l'enregistrement
qui en est issu, ou de Fenregistrement de
base, selon ie cas, sous résetve des dispo-
sitions suivantes.

3) La protection résultant de 'enregistre-
ment international, ayant ou non fait I'objet
d'une transmission, ne pourra plus étre in-
vogquée si, avant lexpiration de cing ans &
compter de la date de I'enregistrement in-
ternational, la demande de base ou I'enre-
gistrement qui en est issu, ou lenregistre-
ment de base, selon le cas, a fait Pobjet d'un
refrait, a expiré ou a fait Pobjet d’une renon-
ciation ou d’une décision finale de rejet, de
révocation, de radiation ou dinvalidation, &,
Tégard de lensemble ou de certains des
produits et des services énumérés dans
Fenregistrement international. Il en sera de
méme si

i} un recours contre une décision refusant
les effets de la demande de base,

i} une actlon visant au retrait de Ia deman-
de de base ou & la révocation, a la
radiation ou & I'nvalidation de l'enregis-
trement qui est issu de la demande de
base, ou de lenregistrement de base,
ou .

iii} une opposition & la demande de base

abautit, aprés Pexpiration de la période de
cing ans, & une décision finale de rejet, de
révocation, de radiation ou d'invalidation, ou
exigeant le retrait, de la demande de base
ou de l'enregistrement qui en est issu, ou de
lenregistrement de base, selon le cas, a
condition que le recours, Faction ou 'oppo-
sition en question ait commencé avant
lexpiration de ladite période. [l en sera aus-

Gebilhr eine Abschrift der im Register ein-
getragenen Angaben Uber eine bestimmte
Marke.

(2) Das Intemnationale Biro kann gegen
Enigelt auch Recherchen nach alteren Mar-
ken vomehmen, die Gegenstand intematio-
naler Registrierungen sind.

{3) Die zur Vorlage bei einer der Vertrags-
parteien beantragten Ausziige aus dem in-
ternationalen Register sind von jeder Be-
glaubigung befreit.

Artikel 6

Dauer der Giiltigkeit
der internationalen Registrierung;
Abhéangigkeit und Unabhangigkelt
der internationalen Reglstrierung

(1) Die Registrierung einer Marke beim
Internationalen Biro erfolgt fiir zehn Jahre
mit der Méglichkeit der Erneuerung unter
den in Artikel 7 festgesetzten Bedingun-
gen.

(2) Mit dem Ablauf einer Frist von funf
Jahren von dem Datum der internationalen
Registrierung an wird diese, vorbehaltlich
der folgenden Beslimmungen, vom Basis-
gesuch oder der sich aus ihr ergebenden
Eintragung beziehungsweise von der Basis-
eintragung unabhangig.

(3) Der durch die internationale Registrie-
rung erfangte Schutz, gleichgiiltig ob die
Registrierung Gegenstand einer Ubertra-
gung gewesen Ist oder nicht, kann nicht
mehr in Anspruch genommen werden,
wenn vor Ablauf von flunf Jahren von dem
Daturn der internationalen Registrierung an
das Basisgesuch oder die sich aus ihr erge-
bende Eintragung beziehungsweise die Ba-
siseintragung in bezug auf alle oder einige
der in der intemationalen Registrierung auf-
gefiihrten Waren und Dienstleistungen zu-
rickgenommen wurde, verfalten ist, auf ste
verzichtet wurde oder Gegenstand einer
rechtskraftigen Zuriickweisung, Nichtiger-
kl&rung, Léschung oder Unglltigerklarung
gewesen ist, Dasselbe gilt, wenn

i} ein Rechtsmittel gegen eine Entschel-
dung, welche die Wirkung des Basis-
gesuchs zuriickwoist,

iy ein Verfahren, in dem die Riicknahme
des Basisgesuchs oder die Nichtiger-
kiarung, Loschung oder Ungliltigerkia-
rung der sich aus dem Basisgesuch
ergebenden Eintragung oder der Ba-
siseintragung beantragt wird, oder

iii) ein Widerspruch gegen das Basisge-
such

hach Ablauf der Fanfiahresfrist zu einer
rechtskraftigen Zurlickweisung, Nichtiger-
klarung, Léschung eder Ungiiltigerktarung
oder zy der Anordnung der Riicknahme des
Basisgesuchs oder der sich aus ihr arge-
benden Eintragung‘ beziehungsweise der
Basiseintragung fiihrt, sofern ein solches
Rechismittel, ein solches Verfahren oder
ein solcher Widerspruch vor Ablauf der ge-
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basic application is withdrawn, or the regis-
tration resulting from the basic application or
the basic registration is renounced, after the
expiry of the five-year perlod, provided that,
at the time of the withdrawal or renunciation,
the sald application or reglstration was the
subject of a proceeding referred to In flem
{i). (i) or (iii) and that such proceeding had
begun befare the expiry of the said period.

{4) The Office of origin shall, as pre-
scribed in the Begulations, notify the Inter-
national Bureau of the facls and declsions
relevant under paragraph (3), and the Inter-
" national Bureau shall, as prescribed in the
Regulations, nolify the interested parties

and effect any publication accordingly. The

Dffice of origin shall, where applicable, re-
quest the International Bureau to, cancel,
to the extent applicable, the intemational
registration and the [nternational Bureau
shall proceed accordingly.

Article 7

Renewal
of International Reglstration

(1} Any intemational registralion may be
renewed for a period of ten years from the
expiry of the praceding perlod, by the mere
payment of the basic fee and, subject to
Article 8(7), of the supplementary and com-
plementary fees provided for in Article 8(2).

(2} Renewal may not bring about any
change in the international registration In its
latest form.

{3) Six months before the expiry of the
term of protection, the International Bureau
shall, by sending an unofficial notice, remind
the holder of tha intemational registration
and his representative, if any, of the exact
date of expiry.

{4) Subject to the payment of a surcharge
fixed by the Regulations, a period of grace
of six months shall be allowed for renewal of
the international registration.

Article 8

Fees for International
Application and Registration”

{1) The Office of origin may fix, a! its own
discretion, and collect, for its own benefit, a
fee which it may require from the applicant
for International registration or from the
holder of the international registration in
connection with the filing of the infemational
application or the renewal of the intemation-
al registration.

(2) Registration of a mark al the Interna-
tional Bureau shall be subject to the ad-
vance payment of an international fee which
shall, subject to the provisions of paragraph
{7)(a}, include,
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sl de méme &f [a demande de base est
retirée, ou si l'enregistrement qui est Issu de

la demande de base, ou l'enreglstrementde

base, fait I'objet d'une renonciation, aprés
lexpiration de la période de cing ans, &
contition que, lors du retrait ou de la re-
nonclation, ladite demande ou ledit enregls-
tremeant fasse l'objet d'une procédure visée
au paint 1), 1) ou 1)) et que cette procédure
ait commence avant 'expiration de ladite
péricde.

4) L'Office d'origine netifiera au Bureau
international, comme prescrit dans le régle-
ment d'exécution, les fails et les décisions
pertinents en vertu de lafinéa 3}, et le Bu-
reau intemnational informera les parties in-
téressdes et procédera & foute publication’
correspondante, comme prescrit dans le ré-
glement d'exécution. L'Office d'origine de-
mandera, le cas chéant, au Bureau Inter-
national de radier, dans la mesure applica-

ble, lenregistrement intemational, et le Bu-

reau international donnera suite 4 sa de-
mande.

Article 7

Renouvellement
de I'enregistrement international

1) Tout enregistrement intemational peut
&tre renouveld pour une période de dix ans
& compter de 'expiration de [a période pré-

‘cédente, par Je simple paiement de I'émolu-

ment de base et, sous réserve de larticle
8.7, des émoluments supplémentaires et
des compléments d'émoluments prévus &
rarticle 8.2).

2) Le renouvellement ne pourra apporter
aucune modification & Pepregistrement in-
ternational en son dernler &tat. ’

3) Six mois avant 'expiration du terme de
protection, e Bureau international rappefle-
ra au titulaire de I'enregistrement intematlo-

nal et, ls cas échéant, & son mandataire,

par Penvoi d'un avis officieux, la date exacte
da celte expiration.

4) Moyennant le versement d'une surtaxe
fixde par Je réglement d'exécution, un détai
de grice de six mois sara accordé pour le
renouvellement de Penregistrement inter-
national.

Article B

Taxes pour la demande internationale
et 'enregistrement International

1) L'Office dlorigine aura la faculté de
fixer & son gré et de percevoir & son profit
une taxe qu'il réclamera au dépdsant ol du
titulaire de l'enregistrement international &
Foccasion du dépdt de la demande inlerna-
tionale ou & l'occasion du rencuvellement
de l'enregistrement international.

2 L’enregistrement d'une marque au Bu-
reau international sera soumis au réglement
préaiable d'un ‘émolument irtemational qui
comprendra, sous réserve des dispositions

_da l'alinéa 7}a),

nannten Frist eingeleite! wurde. Dasselbe
_gilt auch, wenn nach Ablauf der Finfjahres-
fist das Basisgesuch zurlickgencmmen
oder auf die sich aus dem Basisgesuch
emgebende Einlragung cder auf die Basis-
eintragung verzichtet wird, sofern zum Zeil-
punkt der Ricknahme oder des Verzichls
das betreffende Gesuch oder die Eintra-
gung Gegenstand eines unter der Ziffer |, ii
oder Tii genannten Verfahrens war und ein
solches Verfahren vor Ablauf der genann-
ten Frist eingeleitet worden war.

(4) Die Ursprungsbeharde teilt dem Inter
nationalen Biro entsprechend der Ausfih-
rungsordnung die nach Absatz 3 mafgeb-
lichen Tatsachen und Entscheidungen mit,
und das Intemationale Bira unterrichtat
entsprechend der Ausfihrungsordnung die
Beleiligten und veranfaf3l entsprechende
Verdffentlichungen. Die Ursprungsbehdrde
fordert gegebenenfalls das Internationale

" Bdro auf, die internationale Registrierung im

anwendbaren Umlang zu [&schen, und das
Intemationale Biro verfihrt demgeman.

Artikel 7

Emeuerung
der internationalen Registrierung

~ (1) Die Internationale Registrierung kann
fiir einen Zeitraum von zehn Jahren nach
Ablauf des vorangegangenen Zeitraums
durch einfache Zahlung der Grundgebdhr
und, vorbehaltlich des Artikels 8 Absalz 7,
der Zusatz- und Erganzungsgeblhren, die
in Artikel 8 Absatz 2 vorgesehen sind, er-
neuert werden.

(2) Die Emeuerung darf nicht zu eineyr
Anderung der Intemnationalen Registrisrung
in ihrer letzten Fassung fihren,

{3} Sechs Monate vor Ablauf der Schutz-
frist erinnert das internationale Bdro den
Inhaber der internationalen HRegistrierung
und gegebenenfalls seinen Vertreter durch
Zusendung einer offizidsen Mileidung an
den genauen Zeitpunkt dieses Ablauls,

{4) Gegen Zahlung einer in der Ausfih-
rungsordnung festgesetzten Zuschlagsge-
bihr wird eine Nachfrist von sechs Monaten
ffir die Emeuerung der internationalen Regi-
strierung gewdhit,

Artiket 8

Gebiihren fiir das Internationale Gesuch
und die internationale Reglstrierung

{1) Die Ursprungsbehorde kann nach ei-
genem Ermessen eine Geblhr fesiseizen
und zu Thren Gunsten vom Hinterleger oder
dem Inhaber der internationalen Registrie-
rung im Zusammenhang mil dem Emnrei-
chen des internationalen Gesuchs ader der
Emeuerung der internationalen Registrie-
rung erheben.

(2) Vor der Registrierung einer Marke
beim Internationalen Biro ist eine interna-
fioriale Gebihr zu entrichten, die sich, vor-
behalllich des Absatzes 7 Buchslabe a, zu-
sammensetzt aus
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(i & basic fee;

(il a supplementary fee for each class of
the Intemational Classification, beyond
three, into which the goods or services
o which the mark is applied wifl fal);

(i) a complementary fee for any request
for extension of protection under Ari-
cle J,

(3} However, the supplementary fee spe-
cifled in paragraph (2}(ii) may, without preju-
dice o the date of the international registra-
tion, be paid within the period fixed by the
Regulations if the number of classes of
goods or services has been fixed or dis-
puted by the International Bureau. If, upon
expiry of the said period, the supplementary
fee has not been paid or the list of goods or
services has not been reduced to the re-
quired extent by the applicant, the interna-
tional application shall be deemed to have
been abandoned.

(4) The annual product of the various
receipts from international registration, with
the exception of the receipts derived from
the fees mentioned in paragraph (2)(ii) and
{iii}, shall be divided equally among the Con-
tracting Parties by the International Bureau,
after deduction of the expenses and
charges necessitated by the implementa-
tion of this Protocol.

{(5) The amounts derived from the sup-
plementary fees provided for in paragraph
{2)(ii) shall be divided, at the expiry of each
year, among the interested Contracting Par-
ties in proportion to the number of marks for
which protection has been applied for in
each of them during that year, this number
being multiplied, in the case of Contracting
Parties which make an examination, by a
coefficient which shall be determined by the
Regulations.

(6) The amounts derived from the com-
plementary fees provided for in paragraph
(2)(i) shall be divided according to the
same rules as those provided for in para-
graph (5). ‘

(7) (a) Any Contracting Party may de-
clare that, in connection with each interna-
tional registration in which it is mentioned
under Article 3, and in connection with the
renewal of any such international registra-
tion, it wants o receive, instead of a share in
the revenue produced by the supplemen-
tary and complementary fees, a fee (herein-
after referred to as “the individual fee)
whose amount shall be indicated in the de-
claration, and can be.changed in further
declarations, but may not be higher than the
equivalent of the amount which the said
Contracting Party's Office would be entitled
fo receive from an applicant for a ten-year
registration, or from the holder of a registra-
tion for a ten-year renewal of that registra-
tion, of the mark in the register of the said

Office, the said amount being diminished by

i) un émolument de base;

iy un émolument supplémentaire pour fou-
te classe de la classification internatio-
nale en sus de la treisiéme dans laguelle
seront rangés fes produits ou services
auxquels s'applique la marque;

i) un complément d'émoiument pour toute
demande dextension de protection
conformément & larticle 3=,

3) Toutefois, 'émolumeant supplémentaire
spécifié & lalinéa 2}ii) pourra étre réglé
dans un délai fixé par fe réglement d'exécu-
tion, si le nombre des classes de produits ou
services a été fixé ou contesté par le Bu-
reau infernational et sans qu'il soit porté
préjudice & la date de I'enregistrement in-
temational. Si, a l'expiration dudit délai,
I'émolument supplémentaire n'a pas été
payé ou si iz liste des produits ou services
n'a pas été réduite par le déposant dans la
mesure nécessaire, la damande internatio-
nale sera considérée comme abandonnée.

4) Le produit annuel des diverses receties
de 'enregistrement international, a 'excep-
tion des recettes provenant des émolu-
ments visés a I'alinéa 2)ii) et iii}, sera réparti
a parts égales entre les parties contractan-
tes par les soins du Bureau international,
aprés déduction des frais et charges néces-
sités par I'exécution du présent Protocole.

5} Les sommes provenant des émolu-
ments supplémentaires visés & I'alinéa 2}ii}
seront réparties, & I'expiration de chaque
année, entre les parties contractantes inté-
ressdes proportionnellerment au nombre de
margues pour lesquelles la protection aura
été demandée dans chacune delles durant
l'année écoulée, ce nombre étant affects,
en ce qui concerne les parties contractantes
qui pracédent & un examen, d’un coefficient
qui sera déterminé par le réglement d'exé-
cution.

B} Les sommes provenant des complé-
ments d'émoluments visés & lalinéa 2)iii)
seront réparties selon las mémes régles
que celles qui sont prévues a l'alinéa 5).

7) a) Toute partie cantractante peut dé-
clarer que, a I'égard de chaque enregistre-
ment international dans fequel elle est men-
tionnée selon l'article 3*, ainsi qu'a Fégard
du renouvellement d'un tel enregistrement
international, elle veut recevoir, au lieu d'u-
ne part du revenu provenant des émolu-
ments supplémentaires et des complé-
ments d’émoluments, une taxe (ci-aprés dé-
nommée «la taxe individuelle») dont le mon-
tant est indiqué dans ia déclaration, et qui
peut &tre modifié dans des déclarations ul-
térieures, mais qui ne peut pas étre supé-
rieur & un montant éguivalant au montant,
aprés deduction des économies résultant
de la procédure internationale, que 'Office
de ladite partie contractante aurait le droit
de recevoir d'un déposant pour un enregis-

trement de dix ans, ou du titulaire d’'un snre-

i}  einer Grundgebdhr,

i) einer Zusatzgebihr fir jede die dritte
Klasse Ubersteigende Klasse der inter-
nationalen Klassifikation, in welche die
Waren oder Dienstleistungen ein-
geordnet werden, auf die sich die Mar-
ke bezieht,

Hi) einer Ergénzungsgebihr fur jedes Ge-
such um Ausdehnung des Schutzes
geman Artikel 3™,

(3) Die in Absatz 2 Ziffer ii geregelie Zu-
satzgebilhr kann jedoch, ohne daf sich dies
auf das Datum der internationalen Regi-
strierung auswirkt, innerhalb der in der Aus-
fihrungsordnung festgesetzten Frist ent-
richtet werden, wenn die Anzahl der Klas-
sen der Waren oder Dienstleistungen vom
Internationalen Bdro festgesetzt oder be-
stritten worden ist. Ist bei Ablauf der ge-
nannten Frist die ZusatzgebUhr nicht ent-
richtet oder das Verzeichnis der Waren oder
Dienstleistungen vom Hinterleger nicht in
dem erforderlichen Umfang eingeschrankt
worden, so gilt das internationate Gesuch
als zurtickgenommen.

(4) Der jahrliche Gesamtbetrag der ver-
schigdenen Einnahmen aus der internatio-
nalen Registrierung, mit Ausnahme der Ein-
nahmen aus den in Absatz 2 Ziffern i und i
genannten Geblhren, wird nach Abzug der
durch die Durchfihrung dieses Protokolls
verursachten Kosten und Autwendungen
vorm Internationalen Biro zu gleichen Teilen
unter die Vertragsparteien verteilt.

(5) Die sich aus den Zusatzgebihren ge-
méf3 Absalz 2 Ziffer ii ergebenden Betrage
werden nach Ablauf jedes Jahres unter die
beteiligten Vertragsparteien im Verhaltnis
zur Anzahl der Marken verteilt, Hir die wah-
rend des abgelaufenen Jahres in jeder die-
ser Verlragsparteien der Schutz beantragt
worden ist; soweit es sich um Verragspar-
teien mit einer Prifung handel, wird diese
Anzahl mit einem Roeffizienten vervielfacht,
der in der Ausfihrungsordnung lestgesetzt
wird.

(6) Die sich aus den Erganzungsgebih-
ren gemal Absatz 2 Ziffer iii ergebenden
Belrage werden nach den Regeln des Ab-
salzes 5 verteilt.

(7) a) Jede Vertragspartei kann erklaren,
dal sie im Zusammenhang mit jeder inter-
nationalen Registrieruny, in der sie nach
Artikel 3" genannt wird, und im Zusammen-
hang mit jeder Ereuserung einer solchen
internationalen Registrierung anstelle eines
Anteils an den Einnahmen aus den Zusatz-
und Erginzungsgebihren eine Geblhr zu
erhalten wlnscht {im folgenden als ,indivi-
duelle Gebithr* bezeichnet), deren Betrag in
der Erklarung anzugeben ist und in weiteren
ErklZrungen geédndert werden kann; dieser
Betrag darf nicht héher sein als der Gegen-
wert des Betrags, den die Behorde der be-
treffenden Vertragspartsi vom Hintarleger
flr gine zehnjabrige Eintragung oder vom
Inhaker siner Eintragung tir eine zehnjahri-
ge Erneuerung der Eintragung der Marke im
Register dieser Behdrde zu erhalten be-

19



Drucksache 462/95

Bundesrat

the savings resulting from the intemational
procedure. Where such an individual fee is
payable,

{i) no supplementary fees referred o in
paragraph {2)(ii) shall be payable if only
Contracting Parties which have made a
declaration under this subparagraph are
mentioned under Article 3%, and

no complementary fee referred to in
paragraph (2){ii)) shali be payable in re-
spect of any Contracting Party which
has made a deciaration under this sub-
paragraph.

(i)

(b} Any declaration under subpara-
graph (&) may he made in the instruments
referred to in Article 14(2), and the effective
date of the declaration shall be the same as
the date of entry Into force of this Protocol
with respect to the State or intergovern-
mental organization having made the de-
claration. Any such declaration may also be
made later, in which case the declaration
shall have effect three months after its re-
ceipt by the Director General, or at any later
date indicaled in the declaration, in respect
of any intemational registration whose date
is the same as or is later than the effective
date of the declaration.

Article 9

Recordal of Change
In the Ownership of an
International Registration

At the request of the person in whose
name the international registration stands,
or at the request of an interested Office
made ex officio or at the request of an
interested person, the Intemational Bureau
shall record In the Interndtional Register any
change in the ownership of that ragistration,
in respect of all or some of the Contracting
Parties In whose territories the said registra-
tion has effect and in respect of all or some
of tha goods and services listed in the re-
gistration, provided that the new holder is a
person who, under Article 2(1), is entitled to
file international applications.

Article 9™

Recordal of Certain Matters Concerning
an International Registration

The International Bureau shall record in
the international Register

() any change in the name or address of
the holder of the intemational registra-
tion,

(i) the appoiniment of a representative of

the holder of tha international registra-

tion and any other relevant fact con-
cerning such representative,

(i) any limitation, In respect of all or some

of the Conlracting Parties, of the goods
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gistrement pour un renouvellement de dix
ans de cel enregistrement, de la marque
dans le registe dudit Office. Lorsqu'une
telle taxe individuelle doit &tre payée,

I} aucun émolument supplémentaire visé
& l'alinéa 2)ii) ne sera di si uniquement
des parties contractantes qui ont fait une
déclaration selon le présent sous-alinéa
sont mentionnées selon Varticle 3*, et

ii} aucun complément d'émolument visé &
alinéa 2)ii) ne sera di & légard de
toute partie contractante qul a fait une

déclaration selon le présent sous-ali-

néa.

b) Toute déclaration selon le sous-afi-
néa a) peut &tre faite dans les instruments
visés & article 14.2), et la date & laguelle 1a

déclaration prendra effet sera la méme que

la date d'entrée en vigueur du présent Pro-
tocole & l'égard de I'Etat ou de Porganisation

intergouvemementale qui a fait la déclara-
tign. Une telle déclaration peut également

atre faite ultérieurement, auguel cas la dé-
dlaration prendra effet trols mols aprés sa
réception par le Direcleur général, ou &
loute date ultérieure indiquée dans [a de-
claration, & 'égard des enregistrements In-
temationaux dont la date est la méme que
celle & laquelle la déclaration prend effet ou

rechfigt wire, wobei der Belrag um die Ein-
sparungen verringert wird, die sich aus dem
internationalen Varfahren ergeben, Ist eine
individuelle Gebohr zu zahlen, so sind

iy keine der in Absatz 2 Ziffer ii genannten
Zusatzgebihren zu zahlen, falls nur sol-
che Verlragsparteion nach Artikel 3
genannt worden sind, die eine Erklarung
nach diesem Buchstaben abgegeben
haben, und

ii) keine der in Absatz 2 Ziffer iii genannien
Ergénzungsgebdhren in bezug auf eine
Vertragspartei zu zahlen, die eine Erkla-

~_rung nach diesem Buchstaben abgege-
ben hat.

b} Eine Erddrung nach Buchstabe a
kann in den In Artikel 14 Absatz 2 genann-
ten Urkunden abgegeben warden; der Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Erklarung
ist dersefbe wie der Zeitpunkt des Inkraftire-
" tens dieses Protokolls fiir den Staat oder die

zwischenstaatliche Organisation, welche
die Erkiarung abgegeben haben, Eine sal-
che Erklirung kann auch spater abgegsben
werden; in diesem Fall wird die Erkidrung
drei Monate nach ihrem Eingang beim Ge-
neraldirektor oder zu elnem In der Erklarung
angegebenen spateren Zeitpunid in bezug
auf jede internationale Reglstrierung wirk-
sam, deren Datum mit dem Zeitpunkt des

est postérieure & cette date.

Article 9

Inseription d’'un changement
de titulaire de
I'enregistrement international

A la requéte de la personne au nom de
laquelle est inscrit 'enregistrement interna-
tional, ou & la requéte d'un Office intéressé
taite doffice ou sur demande d'une person-

ne intéressée, le Bureau international inscrit _ teiligte
* 'nale Biro im intemationalen Reglister jeda

de fitulaire de cet enregistrement, 4 'égard
de I'ensemble ou_de certaines des parlieg

. contractantes_sur le teritoire desquelles le-

dit enregistrement a sffet et & l'égard de tout
ou partie des produits et des setvices énu-
mérés dans I'enregislrement, sous réserve
que le nouveau titulaire soit une personne
qui, selon Tarticle 2.1), est habilitée a dépo-
ser des demandes Internationales.

Article 9

Certaines Inscriptions concernant
un enregistrement international

Le Bureau infernational inscrira au regls-
tre Intemational

0 toute modification concemant le nom
. ouTadresse du titulaire de Menragistre-
ment international,

i} la constitution d'un mandataire du titu-
laire de lenregistrement intemnational
el toule autre donnée pertinente
concernant un tel mandataire,

) toute [imitation, 4 Tégard de I'ensemble

_.ou de certgines des parties contrac-

Wirksamwerdens der Erklarung UOberein-
stimmt oder deren Datum nach diesem Zeit-
punkt liegt.

Artikel 9

Eintragung einer Anderung
des Inhabers einer
internationalen Registrierung

Auf Antrag der Person, auf deren Namen
die internationale Registrierung lautel, oder
auf Antrag einer beteiligten Behdrde, der
von Amts wegen oder auf Antrag eines Be-
teiligten gestellt wird, ragt das interatio-
Anderung des Inhabers der betreffenden
Registrierung in bezug auf alle oder einige

_der Verlragsparteien ein, in deren Gebiet
die Registrierung wirksam ist, und in bezug
auf alle oder einige der in der Reglstrierung
aufgefihrien Waren und Dienstielstungen,
sofern der neue Inhaber eing Person Ist, die
nach Artikel 2 Absatz 1 berechtigt ist, inter-
naticnale Gesuche einzureichen.

Artikel 9

Bestimmie Einfragungen
bel einer internationalen Reglistrierung

Das Intemationale Boro tragt folgendes
im intemationalen Register ain:

i) jede Anderung des Namens oder der
Anschiift des Inhabers der internatio-
nalen Registrierung,

i) die Bestellung elnes Vertreters des In-
habers der internationalen Reglstrie-
rung und alle sonstigen mafBgeblichen
Angaben beziglich des Vertreters,

i) jede Einschr@nkung der in der interna-

tionalen Registrierung  aufgefihien
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and services listed in the international
registration,

(Iv) any renuriciation, cancellation or invali-
dation of the international registration
in respect of all or some of the Con-
tracting Parties,

(v} any other relevant fact, identified in the
Regulations, concerning the rights in a
mark that is the subject of an interna-
tional registration.

Article 9+
Fees for Certain Recordals

Any recordal under Article 9 or under
Article 9% may be subject to the payment of
a fee.

Article g

Common Office
of Several Contracting States

(1) If severa!l Contracting States agree fo
effect the unification of their domestic legis-
lations on marks, they may nofify the Direc-
for General

{iy that a common Office shall be sub-
stituted for the national Office of each of
them, and

{li} that the whole of their raspective terri-

tories shall be deemed to be a single. .

State for the purposes of the application
of all or past of the provisions preceding
this Article as well as the provisions of
Articles gmiraies gnd geeres,

(2) Such notification shall not take effect
until three months after the date of the com-
munication thereof by the Director General
to the other Contracting Parties.

Artlclg gavingules

Transformation
of an International Registration
Into National or Reglonal Applications

Whaere, n the event that the international
registration is cancelled at the request of the
Office of origin under Article 6{4), in respect
of all or some of the goods and sgrvices
listed in the said registration, the person
who was the holder of the intemational reg-
istration files an application for the registra-
tion of the same mark with the Office of any
of the Contracting Parties in the territory of
which the intermnational registration had ef-
fect, that application shall be treated as if it
had been filed on the date of the intemation-
al registration according to Article 3{4) or on
the date of recordal of the territorial exten-
sion according to Article 3™ (2) and, if the
internaticnal registration enjoyed priority,
shall enjoy the same priority, provided that

{iy such application is filed within three
monihs from the date on which the

fantes, des produits et des services
énumérés dans Tenregistrement in-
ternational,

iv} toute renonciation, radiation ou invali-
dation de I'enregistrement international
a'égard de 'ensemble ou de certaines
des parties contractantes,

vl loute autre donnée perlinente, identi-
fice dans le réglement d'exécution,
concernant les droits sur une marque
qui fait Yobjet d'un enregistrement in-

" ternational.

Article 9
Taxes pour certalnes Inscriptions

Toute inscription faite selon larticle 9 ou
selon l'article 9*= peut donner lieu au paie-
ment d’une taxe.

' . Aticle g

Office cornmun
de plusieurs Etats contractants

1) Si plusieurs Etats contractants

_conviennent de réaliser I'unification de leurs

lojs nationales en matiére de marques, ils
pourront notifier au Directeur général

i} gqu'un Office commun se subslituera a
I'Office national de chacun d’eux, et

iy que 'ensemble de leurs territoires res-
pectifs devra étre considéré comme un
seul Etat pour l'application de tout ou
partie des dispositions qui précédent le
présent article ainsi que des dispositions
des articles guies gf G,

2) Cette nolification ne prendra effet que
trois mois aprés la date de la communica-
tion qui en sera faite par le Directeur général
aux autres parties contractantes.

e Artigle Quinsue

Transformation
d’un enregistrement international
en demandes nationales ou régionales

Lorsque, au cas ol 'enregistrement inter-
national est radie a la requéte de I'Office
d'otigine en vertu de l'article 6.4), & 'égard
de fout ou partie des produits et des ser-
vices énumérés dans ledit enregistrement,
la personne qui était le titulaire de 'enregis-
trement international dépose une demande
d'enregistrement de la méme marque au-
prés de I'Office de I'une des parties contrac-
tantes sur le territoire desquelles 'enregis-
trement interational avait effet, cette de-
mande sera traitée comme. si elle avait été
déposée a la date de 'enregistrement inter-
national selon l'adicle 34) ou & la date
d'inscription de I'extension territoriale selon
larticle 3=, 2) et, si l'enregistrement interna-
tional beénéficiait d'une priorité, ladite de-
mande bénéficiera de la méme priorité,
sous réserve

i} que ladite demande soit déposée dans
les trois mois & compter de la date

Waren und Dienstleistungen in bezug
auf alle oder einige Vertragsparteien,

iv) jeden Verzicht, jede Léschung oder jo-
de Unglltigerkiarung der internationa-
len Registrierung in bezug auf alle oder
einige Vertragsparteien,

v} alle sonstigen in der Ausfihrungsord-
nung festgelegten mafgeblichen An-
gaben iiber die Rechle an einer Marke,
die Gegenstand einer internationalen
Registierung ist.

Artikel 9+
Gebiihren fiir bestimmte Eintragungen

Jede Eintragung aufgrund des Artikels 9
oder 9% kann von der Zahlung einer Geb{hr
abhangig gemacht werden.

Artikel g

Gemelnsame Behdrde
tiir mehrere Vertragsstaaten

(t) Kommen mehrere Vertragsstaaten
{iberein, ihre innerstaatlichen Gesetze auf
dem Gebiet des Markenrechts zu verein-
heitlichen, so kdnnen sie dem Generaldirek-
tor notifizieren,

i) daB eine gemeinsame Behdrde an die
. Stelle der nationalen Behdrde jedes die-
ser Lander tritt und

i} daB die Gesamtheit ihrer Hoheitsgebie-
te fir die vollsténdige oder teilweise An-
wendung der diesem Artike! vorherge-
henden Bestimmungen sowie der Arti-
kel grmes yund 9= als ¢in Staat gilt.

{2) Diese Notifikation wird erst drei Mona-
te nach dem Zeitpunkt der Benachrichti-
gung wirksam, die der Generaldirekior den
anderen Vertragsparteien dariber zugehen
133L

Artike] grravies

Umwandlung
einer internationalen Registrierung
in nationale oder regionale Gesuche

Wird eine internationale Registrierung auf
Antrag der Ursprungsbehdrde nach Artikel 6
Absatz 4 flr alle oder einige der in der
Registrierung  aufgefihrien Waren und
Dienstleistungen geléscht und reicht die
Person, die Inhaber der internationalen Re-
gistrierung war, ein Gesuch um Eintragung
derselben Marke bei der Behdrde einer der
Vertragsparieien ein, in deren Gebiet die
internationate Registrierung wirksam war,
so wird dieses Gesuch so behandelt, als sei
es zum Datum der internationalen Registrie-
rung nach Artikel 3 Absatz 4 oder zum Da-
tum der Eintragung der territorialen Ausdeh-
nung nach Astikel 3 Absatz 2 eingereicht
worden, und genieBt, falls die internationale
Registrierung Prioritdt genoB, dieselbe
Prioritét, sofern

iy das Gesuch innerhalb von drei Mona-
ten nach dem Zeitpunk! eingereicht

21
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international registration was cancei-
led, o o

(i) the goods and services listed in the

application are in fact covered by the

. list of goods and services contalned in

the Intemational registration in respect

of the Contracting Party concerned,
and

(iily such application complies with all the
requirements of the applicable law, in-
cluding the requirements concerning
fees.

Article 9=

Safeguard of the
Madrid (Stockholm) Agreement

(1) Where, with regard o a given interma-
tional application or a given Intemnational
registration, the Office of origin is the Office
of a State that is party to both this Protocol
and the Madrid (Stockholm) Agreement, the
provisions of this Protocol shall have no
effect in the territory of any other State that
Is also party to both this Protocol and the
Madrid (Stockholm) Agreement,

(2) The Assembly may, by a three-fourths
majority, repeal paragraph (1), or restrict the
scope of paragraph (1), after the expiry of a
period of ten years from the entry into force
of this Protocol, but not before the expiry of
a perled of five years from the date on which
the majority of the countries party o the
Madrid (Stockholm) Agreement have be-
come party 1o this Protocol. in the vote of
the Assembly, only those States which are
party {o both the said Agreement and this
Prolocol shall have the right to participate.

Article 10
Assembly

(1) {&) The Contracting Parlies shall be
members of the same Assembly as. the
countries party to the Madrid (Stockholm)
Agreement.

{b) Each Contracting Party shall be
represonted in that Assembly by one dele-
gate, who may be assisted by allemate
delegates, advisors, and experts.

(c} The expenses of each delegation
shall be bome by the Contracting Party
which has appointed it, except for the travel
expenses and the subsistence allowance of
one delegate for each Conlracting Party,
which shall be paid from the funds of the
Union.

(2) The Assembiy shall, in addition o the
functions which it has under the Madrid
{Stockholm) Agreement, also

(i) deal with all maiters conceming the
implementation of this Protocol;

22

laquelle Tenregistrement international a
-84 radié,

i que les produits el services énuméres
dans la demande soient couverts en fait
par la liste des produits et des services
figurant dans Tenregistrement interna-
tional & I'égard de la partie contractante
intéressée, et

i} que ladite demande soit conforme & tou-
tes les exigences de la législation ap-

plicable, y compris celles qui ont trait '

aux taxes.

Article 9~

Sauvegarde de I'arrangement
de Madrid (Stockholm)

1) Lorsque, en ¢ce qui concermne une de-
mande internationale donnée ou un enre-
gistrement international donné, [Cffice
d'origine est 'Office d'un Etat qui est partie
& [a fois au présent Protocole et & 'Arrange-
ment de Madrid {Slockholm), les disposi-
tions du présent Protocole n'ont pas d'effel
sur le territoire de tout autre Etat qui est
également partie 4 la fois au présent Proto-
cole et & MArrangement de Madrid (Stock-
holm).

2) L'Assemblée peut, & fa majorité des
trols quarts, abroger alinéa 1), ou restrein-
dre la poriée de l'alinéa 1), aprés Fexpiration
d'un délai de dix ans & compler de 'entréa
en vigueur du présent Protocole, mais pas
avant l'expiration d'un délai de cing ans a
compter de la date & laquelle Ja majorité des
pays parties & FAmrangement de Madrid
(Stockholm) sont devenus parties au pré-

sent_Protocole, Seuls les Etats qui sont

parties audit Arrangement el au présent
Protocole auront le droit de prendre part au
vole de [Assemblée.

Article 10
Assemblée
1j a) Les parties confractantes son!

membres de la méme _Assembiée que les

pays parties & I'Arrangement de Madrid
{Stockholm).

_b) Chagque partie contractante est re-
présentée dans cefte Assemblée par un
délégué, qui peut Btre assisté de sup-
pléants, de conseillers et d’experts.

¢} Les dépenses de chaque déléga-
tion sont supportées par la partie contrac-
tante qui'a désignée, & I'exception des frais
de voyage et des indemnités de séjour pour
un délégué de chaque parlie contractante
qui sont & la charge de 'Union,

2) UAssemblée, outre fes fonctions qui lui
incombent en vertu de lArrangement de
Madrid (Stockhalm),

i)  iraite de toutes [es questions concer-
nant I'application du présent Protoco-
le;

wird, zu dem die internaticnale Hegi-
strierung geldscht wurde,

iy die im Gesuch aufgefihrien Waren
und Dienstleistungen in bezug auf die
betroffene Vertragspartei tatsdchlich
von der in der internationalen Regi-
strierung enthallenen Liste der Waren
und Dienstleistungen erfaf3t sind und

ii) dieses Gesuch allen Vorschriften des
geltenden Rechis einschlieflich der
Gebohrenvorschriften entspricht.

Artikef 9=

Sicherung des Madrider Abkommens
(Stockholmer Fassung)

(1) Ist in bezug auf ein bestimmies inter-
nationales Gesuch oder eina bestimmie in-
ternationate Registrierung die Ursprungsbe-
horde die Behdrde eines Staates, der Ver-
tragspartei sowohl dieses Protokolls als

 auch des Madrider Abkommens (Stockhol-

mer Fassung) ist, so hat dieses Protokoll
keine Wirkung im Hoheitsgebiet eines ande-
ren Staales, der ebenfalls Vertragspartei
sowoh! dieses Protokolls als auch des Ma-
drider Abkommens (Stockholmer Fassung)
ist.

{2) Die Versammiung kann nach Ablauf
von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses
Protokolls, jedoch nicht vor Ablauf von fanf
Jahren nach dem Zeitpunkt, zu dem die
Mehrheit der Lander, die Verragsparteien
des Madrider Abkommens (Stockholmer
Fassung) sind, Vertragsparieien dieses
Protokolls geworden sind, mit Dreiviertel-
mehrheit Absatz 1 aufheben oder den An-
wendungsbereich des Absatzes 1 ein-
schrinken. Bei der Abstimmung in der Ver-
sammiung haben nur sclche Staaten das
Recht auf Teilnahme an der Abstimmung.
die Vertragsparteien sowoh! des genanntan
Abkommens als auch dieses Protokolls
sind.

Artikel 10
Versammiung

(1) a) Die Vertragspartelen sind Mitglie-
der derselben Versammiung wie die Lan-
der, die Vertragsparteien des Madrider Ab-
kommens {Stockholmer Fassung) sind.

B b) Jede Vertragspartei wird in dieser
Versammiung durch einen Delegierten ver-
_lrelen,'der von Stellvertretern, Beratemn und
Sachverstandigen  untersiitzt  werden
kann.

¢) Die Kosten jeder Delegation wer-
den von der Vertragspartei getragen, die sie
entsandt hat, mit Ausnabhme der Reiseko-
sten und dor Aufenthalisenischadigung fir
einen Detegierten jeder Veriragspartei, die
zu Lasten des Verbands gehen,

{2} Die Versammiung hat zusatzlich zu
den Aufgaben, die sie nach dem Madrider
Abkommen (Stockholmer Fassung) wahr-
nimmt, folgende Aufgaben:

i}y Sie behandelt alle Angelegenheiten
betreffend die DurchiGhrung dieses
Protokolis;



Bundesrat

Drucksache 462/95

{iiy give directions to the Intemational
Bureau concering the preparation for
conferences of revision of this Proto-
col, due account being taken of any
comments made by those countries of
the Union which. are not party to this
Protocol; |

(i) adopt and modify the pm\}isions of the
Regulations concerning the implemen-
fation of this Protocol;

{iv} perform such other functions as are
appropriate under this Protocol.

(3} (a) Each Contracting Party shall have
one vote in the Assembly. On malters con-
ceming only countries that are party to the
Madrid (Stockholm} Agreement, Contract-
ing Partles that are not party to the said
Agreement shail not have the right fo vote,
whereas, on matters concerning only Con-
tracting Parties, only the latter shall have the
right io vole.

(b} One-half of the members of the
Assembly which have the right lo vole on a
given matter shall constitute the quorumn for
the purposes of the vote on that matier,

(c} Notwithstanding the provisions of
subparagraph (b), if, in any session, the
number of the members of the Assembly
having the right to vole on a giver matier
which are represented is less than one-half
but equal to or more than one-third of the
members of the Assembly having the right
to vote on that matter, the Assembly may
make decisions but, with the exception of
decisions concetning its own procedure, alt
such decisions shall take effect only if the
conditions set forth hereinafter are fuifilled.
The Intemational Bureau shall communic-
ate the said decisions to the members of the
Asgembly having the right to vote on the
sald matter which were not represented and
shall invite them to express in writing their
vote or abstention within a period of three
months from the date of the communication.
If, at the expiry of this period, the number of
such members having thus expressed their
vote or abstention attains the numbér of the
members which was lacking for attaining the
quaram in the session itself, such decisions
shall take effect provided that at the same
time the required majority still obtains.

(d} Subject to the provisions of Arti-
‘cles 5(2){(e}, 9 (2}, 12 and 13(2), the
decisions of the Assembly shall require
two-thirds of the votes cast.

{e) Abstentions shall not be con-
sidered as votes.

) A delegate may represent, and
vote in the name of, one member of the
Assembly anly.

{4} In addition to meeting in ordinary ses-
sions and extraordinary sessions as pro-
vided for by the Madrd (Stockholm)

iy donne au Bureau international des di-
rectives concerant fa préparation des
conférences de révision du présent
Protocole, compte étant diment tenu
des observations des pays de I'Union
qui ne sont pas parties au présent Pro-
tocole;

i} adopte et modifie les dishosﬂions du
réglement d'exécution qui concement
l'application du présent Protocole;

iv) s'acquitte de toutes autres fonctions
quimplique le présent Protecole.

© " 3) a) Chaque partie contractante dispose

d'une voix dans FAssemblée. Sur les ques-
tions qui concernent uniquement les pays
qui sont parties a 'Arrangement de Madrid
{Stockholm), les parties contractantes qui
ne sont pas parties audit Arrangement n'ont
pas le droit de vole, tandis que, sur les
questions qui concernent uniquement les
parties contractantes, seules ces derniéres
ont le drolt de vote. ’

b) La moitié des membres de P'Assem-
biée qui ont le droit de vole sur une question
donnée constitue le quorum aux fins du vole
sur cette guestion,

c} Nonchstant les dispositions du
sous-alinéa b}, si, lors d'une session, e
nombre des membres de I'Assemblée qui

.ont le droit de vote sur une question donnée

et qul sont représentés est inférieur & fa
meitié mais égal ou supérieur au tiers des
membres de 'Assemblée qui ont fe drolt de
vole sur cette question, FAssemblée peut
prendre des décisions; toutefois, les déci-
sions de l'Assemblée, & [l'exception de

_ celles qui concernent sa procédire, ne de-

viennent exécutoires que lorsque les condi-

_tions énoncees ci-aprés sont remplies. Le

Bureau international cornmunique lesdites
décisions aux membres de 'Assemblée qui
ont Te droit de vole sur ladite question et qui
n'étaient pas représentés, en les invitant &
exprimer par écrit, dans un délai de trois
mois & compter de la date de ladite com-
munication, feur vote ou leur abstention. Si,
a l'expiration de ce délai, le hombre desdits
membres ayant ainsi exprimé leur vote ou
leur abstention est au moins égal au nom-
bre de membres qui faisait défaut pour que
le quorum fit atteint lors de la session,
lesdites décisions deviennent exécutoires,
pourvu qu'en méme lemps la majorité né-
cessaire reste acquise.

d) Sous réserve des dispositions des
articles 5.2)e), 9=, 2), 12 et 13.2), 'les
décisions de I'Assemblée sont prises a la
majorité des deux tiers des votes expri-
mes.

€) L'abstention nmest pas censidérée
comme un vete. '

fy Un délégué ne peut représenter
qu'un seul membre de FAssemblée et ne
peut voter qu'au nom de celui-ci.
4} En plus de ses réunions en sessions
ordinaires et en sessions extraordinaires
conformément & TArrangement de Madrid

iy sie ereilt dem Internationalen Biro
Weisungen fir die Vorbereitung von
Konferenzen zur Hevision dieses Pro-
tokolls unter gebiihrender BerGcksich-
tigung der Stetlungnahmen der Lander
des Verbands, die nichi Vertragspartei-
en dieses Profokolls sind;

i) sie beschlielt und andert die Beslim-
mungen der Ausfihrungsordnung {iber
die Durchfuhrung dieses Protokolls;

v} sle nimmt sonstige Aufgaben wahr, die
sich aus diesem Protokoll ergeban,

{3) a) Jede Vertragspartei hat in der Ver-
sammiung eine Stimme. in Angelegenhel-
ten, die nur Lander betreffen, die Vertrags-
parteien des Madrider Abkommens (Stock-
holmer Fassung) sind, haben Vertragspar-
teien, die nicht Vertragsparteien jenes Ab-
kemmens sind, kein Stimmrecht, wihrend
in Angelegenheiten, die nur die Vertrags-
parteien betreffen, rur diese Stimmrechl
haben.

b) Die Halfte der Mitglieder der Ver-
sammiung, dis In einer bestimmten Angele-
genheit Stimmrecht haben, bildet das Quo-
rum fiir die Zwecke der Abstimmung Gber
diese Angelegenheit.

¢} Ungeachtet des Buchstabens b
kann die Versammiung Beschlusse fassen,
wenn wahrend einer Tagung die Anzahi der
in der Versammlung vertretenen Mitglieder,
die in einer bestimmlen Angelegenheit
Stimmrecht haben, zwar weniger als die
Hélfte, aber mindestens ein Drittel der In
dieser Angelegenheit stimmberechtigten
Mitglieder der Versammilung betragt; jedoch
werden diese Beschlisse mit Ausnahme
der Beschlilsse dber das Verfahren der Ver-
sammiung nur dann wirksam, wenn die fol-
genden Bedingungen erfallt sind. Das Inter-
nationale Biro benachrichiigt die Mitglieder

_ der Versammiung, die in der genannten

Angelegenheit Stimmrecht haben und nicht
vertreten waren, Gber diese Beschlisse und
ladt sie ein, innerhalb einer Frist von drei
Monaten vom Zeitpunkt der Benachrichti-
gung an ihre Stimme oder Stimmenthaltung
schriftlich bekanntzugeben. Entspricht nach
Ablauf der Frist die Anzahl dieser Mitglie-
der, die auf diese Weise ihre Stimme oder
Stimmenthaltung bekannigegeben haben,
mindestens der Anzahl der Mitglieder, die
fir das Erreichen des Quorums wéhrend
der Tagung gefehlt hatte, so werden diese
Beschllsse wirksam, sofern gleichzeitig die
erforderliche Mehrheit noch vorhander ist.

d) Vorbehaltlich des Artikels 5 Absatz 2
Buchstabe e, des Artikels 2 Absatz 2
sowie der Artikel 12 und 13 Absatz 2 fafit
die Veérsammiung ihre BeschiGsse mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebe-
nen Stimmen.

e) Stimmenthaltung gilt nicht als

Stimmabgabe.

) Ein Delegierter kann nur ein Mit-
glied der Versammlung vertreten und In
dessen Namen abstimmen.

{4} Zusdtziich zu dem Zusammentreten
zu den im Madrider Abkommen {Stockhol-

mer Fassung} vorgesehenen ordentlichen
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Agreement, the Assembly shall meet in ex-
traordinary sesslon upor convocation by
the Director General, at the request of one-
fourth of the members of the Assembly hav-
ing the right to vole on the matters proposed
to be Included in the agenda of the session.
The agenda of such an extraordinary ses-
sion shall be prepared by the Director
General.

Article 11
International Bureau

{1) Intemational registration and related
duties, as well as all other administrative
tasks, under or conceming this Protoecel,
shall be performed by the Internationat
Bursau.

(2) (a) The International Bureau shall, in
accordance with the directions of the As-
sembly, make the preparations for the con-
ferences of revision of this Protocol.

(b) The Intemational Bureau may
consult with intargovernmental and Interna-
tional non-govemmental organizations con-
ceming preparations for such conferences
of revision.

(c) The Director General and persons
designated by him shall take parl, without
the right to vote, in the discussions at such
conferences of revision,

{3) The Internalional Bureau shall carry
out any other tasks assigned to it in relation
1o this Protocol.

Article 12
Finances

As far as Contracting Parties are con-
cemed, the finances of the Union shall be
govemed by the same provisions as those
contained in Article 12 of the Madrid
{Stockholm) Agreement, provided thal any
reference 1o Article 8 of the said Agreement
shall be deemed to be a reference to Artj-
cle 8 of this Protocol. Furthermore, for the
purposes of Adlicle 12(6)(b) of the said
Agreement, Contracting Organizations
ghall, subject to a unanimous decision to the
contrary by the Assembly, be considered to
belong o contribution class 1 {one) under
the Paris Convention for the Prolection of
Industrial Property.

Article 13

Amendment of Certain
Articles of the Protocol

{1} Proposals for the amendment of Arti-
cles 10, 11, 12, and the present Article, may
be initiated by any Contracting Parly, or by
the Director General. Such proposals shall
be communicated by the Director General to
the Contracting Parties at least six months
in advance of their consideration by the
Assembly.

{2) Amendments to the Articles referred to
In paragraph (1} shall be adopted by the
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(Stockholm), I'Assemblée se réunit en_ses-
sion extraordinaire sur convocation adres-
sée par le Directeur général, a la demande
d'un quart des membres de 'Assemblée qui
ont le droit de vole sur les questions qu'il est
propasé dinclure dans 'ordre du jour de fa
sassion. L'ordre du jour d'une tefle session

_ extraordinaire est préparé par le Directeur

général.

Article 11
Bureau international

1) Les taches relatives & l'enregistrement
imemational _selon le présent Protocole
ainsi que les autres taches administratives
concernant le présent Protocole sont assu-
rées par le Bureau international.

2) a) Le Bureau international, selon les
directives de ['Assemblée, prépare les
conférences de révision du présent Proto-
cole.

b)  Le Bureau interational_ peut
consulter des organisations Intergouverne-
mentates et intermalionales non gouvemne-

‘mentales sur la préparation desdites confé-

rences de révision.

¢} Le Directeur général el les parson-
nes désignées par lui prennent part, sans

droit de vote, aux délibérations dans les-’

dites conférences de révision.. . __ .

3) Le Bureau internafional exécule toutes
autres tiches concemant le présent Proto-
cole qui lui sont attribuées.

Article 12
Finances

En ce qui conceme les parties contrac-
tantes, les finances de 'Union sont régies
par les mémes dispositions que celles qui
figurent & [larticle 12 de FAmangement de
Madrid {Stockholm), étant entendu que tout
renvol & Tarticle 8 dudit Arrangement est
considéré comme un renvol a l'article 8 du

. présent Protocole. En outre, aux fins de

larticle 12.6)b) dudit Arrangement, les or-
ganisations contractanies sont, sous réser-
ve dune fécision unanime contraire de
I'Assemblée, considérées comme apparta-
nant & [a classe de contribution | (un) selon
la Convention de Paris pour la protection de
la propriélé industrielle.

Article 13

Modification de
certains articles du protocole

1) Des propositions de modification des
articles 10, 11, 12 et du présent article peu-
vent 8tre présentdes par loute partie

oder auf3erordentlichen Tagungen tritt die
Versammiung nach Einberufung durch den
Generaldirekior zu einer auBerordentlichen
Tagung zusammen, wenn ein Viertal der
Mitglieder der Versammlung, die Stimm-
rechi in den Angelegenheiten haben, deren
Aufnahme in die Tagesordnung der Tagung
vorgeschlagen wird, dies verlangt, Die Ta-
gesordnurig einer solchen auBerordentli-
chen Tagung wird vom Generaldirektor
vorbereitet,

Artikel 11
Internationales Biiro

{1} Die Aufgaben hinsichtlich der interna-
tionalen Registrierung sowie die anderan
Verwallungsaufgaben aufgrund oder be-
zlglich dieses Protokalls werden vom Inter-
nationalen Buro wahrgenommen.

(2) a) Das Intemationale Blrc bereitet
nach den Weisungen der Versammiung die

Konferenzen zur Revision dieses Protokolls

vor.

b} Das Internationale Biro kann bei
der Vorbereitung soicher Revisionskonfe-
renzen zwischenstaatliche sowie internatio-
nale nichistaatliche Organisationen konsul-
tieren.

c) Der Generaldirektor und die von
ihm bestimmten Personen nehmen ohne
Stimmrecht an den Beratungen dieser Bev)-

_sionskonferenzen teil.

(3) Das Internationale Bdiro nimmt alle
anderen Aufgaben wahr, die thm beziglich
dieses Protokolls Obertragen werden,

Artikel 12
Finanzen

Soweit die Verragspartelen betroffen
sind, werden die Finanzen des Verbands
nach denselben Bestimmungen geregelt,
die in Antikel 12 des Madrider Abkommens
(Stockholmer Fassung) enthalten sind, wo-
bei jede Bezugnahme auf Ardike! 8 jenes
Abkommens als Bezugnahme auf Artikel 8
dieses Protokolls gilk. Auflerdem gellen,
vorbehallich eines gegenteiligen einstimmi-
gen Beschlusses der Versammiung, Ver-
tragscrganisationen for die Zwecke des Arti-
kels 12 Absalz 6 Buchstabe b jenes Abkom-
mens als der Beitragsklasse | {eins) nach
der Pariser Verbandsibereinkunit zum
Schutz des gewerblichen Eigentums zuge-
hbrig.

Artikel 13

Anderung bestimmter Artikel
des Protokolls

{1} Vorschlage zur Anderung der Artikel
10, 11, 12 und dieses Arikels kdnnen von
jeder Verragspartei oder vom Gensraldi-

confractante. ou par le Directeur général.
Ces propositions sont communigquées par
ce dernier aux parties contractanles six
mois au moins avant délre soumises &
l'examen de 'Assemblée.

') Toute modification des articles visés &
Fafinéa 1) est adopiée par I'Assemblée.

rektor vorgelegt werden. Die Vorschlage
werden vom Generzldirektor mindestens
sechs Monale, bevor sie in der Versamm-
lung beraten werden, den Verlragsparteien
mitgeteilt.

(2) Jede Anderung der in Absatz 1 be-
Zeichneten Artikel wird von der Versamm-
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Assembly, Adoption shall require three-
fourths of the votes cast, provided that any
amendment to Artizle 10, and to the present
paragraph, shall require four-tiths of the
votes cast.

(3) Any amendment to the Aricles re-
ferred io in paragraph (1) shall enter into
force one month after written notifications of
acceptance, effected in accordance with
their respective constitutional processes,
have been received by the Director General
from three-fourths of those States and inter-
governmental organizations which, at the
time the amendment was adopted, were
members of the Assembly and had the right
to vote on the amendment. Any amendment
to the said Articles thus accepted shall bind
all the States and intergovemmental organ-
izations which are Contracting Parties at the
time the amendment enters into force, or
which become Contracting Parties at a sub-
sequent date.

Article 14

Becoming Party
to the Protocol; Entry into Force

(1) (&) Any State that is a party to the
Paris Convention for the Protection of In-
dustrial Property may become parly to this
Protocol,

(b} Furthermore, any intergovern-
mental organization may also become party
to this Protocol where the following condi-
tions are fulfilled:

(i) atleast one of the member States of that
organization is a party to the Paris Con-
vention for the Protection of Industrial
Property:

(i) that organization has a regional Office
for the purposes of registering marks
with effect in the territory of the organi-
zation, provided that such Office is not

the subject of a netification under Article
gq'uatnr_

{2) Any State or organization referred to in
paragraph (1) may sign this Protocol. Any
such State or organization may, if it has
signed this Protocol, depesit an instrument
of ratification, acceptance or approval of this
Protecol or, if it has not signed this Protocol,
depesit an instrument of accession to this
Protocol.

(3) The instruments referred to in para-
graph (2} shall be deposited with the Direc-
tor General.

(4) (a) This Protocol shall enter into foree
three months after four instruments of ratj-
fication, acceptance, approval or accession
have been deposited, provided that at least
one of those instruments has been depo-
sited by a country party to the Madrid
(Stockholm) Agreement and at least one
other of those instruments has been depo-

sited by a State not party to the Madrid

L'adoption requiert les trois quarts des votes
exprimés; toutefois, toute modification de
l'article 10 et du présent alinéa requiert les
quatre cinquiémes des votes exprimés.

3) Toute moditication des articles visés &
l'alinda 1) entre en vigueur un mois aprés la
réception par le Directeur général des notifi-
cations écrites d’acceptation, effectuée en
conformité avec leurs régles constitution-
nelles respectives, de la part des trois
quarts des Efats et des organisations inter-
gouvernementales qui étaient membres de
I'Assemblée au moment ot la modification a
été adoptée et qui avaient le droit de voter
sur la modification. Toute modification des-
dits articles ainsi acceptée lie tous les Etats
et organisations intergouvernementales qui
sont des parties contractantes au moment
ol [a medification entre en vigueur ou qui le
deviennent & une date ultérieure.

Article 14

Modalités pour devenir
partie au protocole;
entrée en vigueur

1} a) Tout Etat partie & la Conventiop de

Paris pour la protection de la propriété in-
dustrielle peut devenir partie au présent
Protacole.

b)'En outre, toute organisation jnler-
gouvernementale peut également devenir

partie au présent Proiocole lorsque fes .

conditions suivantes sont remplies:

i} au moins un des Etats mombres de
celte organisation est partie a la
Convention de Parsis pour la protection
de la propriété industrielle;

iiy ladite organisation posséde un Office
régional aux fins de 'enregisirement de
marques ayant effet sur le territoire de
Forganisation, sous réserve qu'un tel Of-
fice ne fasse pas I'objet d'une notifica-
tion en vertu de [article Geer,

2) Tout Etat ou organisation visé a l'alinéa
1) peut signer le présent Protocole. Tout
Etat ou organisation visé 4 f'alinga 1} peut,
s'il a signé le présent Protacole, déposer un
instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation du présent Protocole ou, ¢'il
n'a pas signé le présent Protocole, déposer
un instrument d'adhésion au présent Pro-
tocole.

3) Les instrurﬁents vises a l'alinéa 2) sont
déposés aupres du Directeur général.

43 a) Le présent Protocole entre en vi-
gueur trois mois aprés le dépdt de quatre
instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, sous réserve
Gu'au moins un de ces instruments ait été
déposé par un pays partie 4 I'Arrangement
de Madrid (Stockholm) et qu'au moins un
autre de ces instruments ait été déposé par

un Etat non partie & 'Arrangement de Ma-

lung beschlossen. Der Besachlu3 erfordert
drei Viertel der abgegebenen Stimmen; jede
Anderung des Artiksls 10 und dieses Absat-
zes edordert jedoch vier Finftel der abge-
gebenen Stimmen.

{3) Jede Anderung der in Absatz 1 be-
zeichneten Artike! tritt einen Monat nach
dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die schriftli-
chen Notifikationen der verfassungsméfig
zustande gekommenen Annahme des An-
derungsvorschlags von drei Vierteln der
Staaten und zwischenstaatlichen Organi-
sationen, die im Zeitpunkt der BeschluBfas-
sung tber die Anderung Mitglisder der Ver-
sammiung waren und das Recht zur Ab-
stimmung dber die Anderung hatten, beim
Generaldirektor eingegangen sind. Jede auf
diese Weise angenommene Anderung der
genannten Artikel bindet alle Staaten und
zwischenstaatlichen Crganisationen, die im
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Anderung
Vertragspanteien sind oder spéter werden.

Artikel 14

Maglichkeiten, Vertragspartei
des Protokolls zu werden;
Inkrafttreten

{1} a).Jeder Staat, der Vertragspartei der
Pariser Verbandsibereinkunft zum Schutz
des gewerblichen Eigentums ist, kann Yer-
tragspartei dieses Protokolls werden.

b) Ferner kann auch jede zwischen-
staatliche Orgamisation Vertragspartei die-
ses Protokolls werden, wenn die folgenden
Voraussetzungen erfillt sind:

i) mindestens einer der Milgliedstaaten
der betreffenden Organisation ist Ver-
tragspartei der Pariser Verbandsaber-
einkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums;

i} die betreffende Organisation hat eine
regionale Behérde fir die Zwecke der
Eintragung von Marken mit Wirkung im
Gebiet der Organisation, soweit diese
Behdrde nicht Gegenstand einer Notifi-
kation nach Artikel 9©~ jgt,

(2) Jeder Staat oder jede Organisation
nach Absatz 1 kann dieses Protokoll unter-
zeichnen. Jeder dieser Staaten oder jede
dieser Organisationen kann, wenn sie das
Protokoll unterzeichnet haben, eine Ratifi-
kations-, Annahme- oder Genehmigungsur-
kunde zu dem Protokoll oder, falls sie die-
ses Protokoll nicht unierzeichnet haben, ei-
ne Beitrittsurkunde zu dem Protokoll hinter-
legen. ’

(S)VDie in Absatz 2 bezeichneten Urkun-
den werden beim Generaldirektor hinter-
legt.

(1) a) Dieses Protokall titt drei Monate
nach der Hinterlegung von vier Ratifika-
tions-, Annahme-, Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunden in Kraft; jedoch mu3 min-
destens eine dieser Urkunden von einem
l.and, das Vertragspartei des Madrider Ab-
kemmens (Stockholmer Fassung) ist, und
mindestens eine weitere dieser Urkunden

von einem Staat, der nicht Vertragspartel
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{Stockholm) Agreement or by any of the
organizations referred to in paragraph

(1b}).

{b) With respect to any other State or
organization referred to in paragraph (1},
this Protocol shall enter inlo force three
months after the date on which its ratifica-
tion, acceptance, approval or accesslon has
been notified by the Director General.

{5) Any State or organization referred to in
paragraph (1} may, when depositing ts in-
strument of ralification, acceptance or ap-
proval of, or accession to, this Protocol,
dectare that the protection resuiting from
any Intemational registration effected under
this Protocol before lhe date of entry into
force of this Protocol with respect to it can-
not be extended to it.

Article 15
Denunciation

(1) This Prolocol shall remain in force
without limitation as to time.

{2) Any Contracting Party may denounce
this Protocol by notification addressed to
the Director General.

(3) Denunciation shall take effect one
year after the day on which the Director
General has received the notification.

{4) The right of denunciation provided for
by this Arlicle shall not be exercised by any

Contracting Party before the expiry of five

years from the date upon which this Proto-
col entered into force with respect to that
Contracting Party.

(5) (a) Where a mark is the subject of an
international registration having effect in the
denouncing State or Intergovemmental or-
ganization at the date on which the denunci-
ation becomes effeclive, the holder of such
registration may fila an application for the
registration of the same mark with the Office
of the denouncing State or intergovemn-
mental organization, which shall be treated
as if it hat been filed on the dale of the
international registration according te Adticle
3(4) or on the date of recordal of the leritor-
ial extension according to Article 3™ (2} and,
if the international registration enjoyed
priority, enjoy the same priority, provided
that

(i) such application is filed within two years
from the date on which the denunciation
became effective,

{#iy the goods and services listed in the ap-
plicatian are (n fact covered by the list of
goods and services contained in the in-
termnational registration in respect of the
denouncing State or intergovemmental
organization, and
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des Madrider Abkommens (Stockhalmer
" Fassungj ist, oder von einer der in Absatz 1
Buchstabe b bezeichneten Organisationen
hinterlegt worden sein.

drid (Stockholm) ou par une des organisa-
tions visées 4 lalinéa 1)b).

b} Fiir jeden anderen Staat oder jede
andere Organisation nach Absatz 1 tritt die-
ses Protokoll drei Monate nach dem Zeit-
punkt in Kraft, zu dem seine Ratifikation,

“Annahme, Genehmigung oder der Beilsitt

dazu durch den Generaldirektor notifiziert
“wordsn Tst.

(5) Die in Absatz 1 bezeichneten Staaten
oder Crganisationen kénnen bei der Hinter-
legung Threr Ratifikations-, Annahme-, Ge-
‘nehmigungs- oder Beifritisurkunde zu die-
sem Protokolt erklaren, dafi der Schutz aus
einer intermationalen Registrierung, die vor
Inkrafireten des Protokolls fir sie aufgrund
des Protokolls bewirkt wurde, auf sie nicht
ausgedehnt werden kann.

b) A I'égard de tout autre Elat ou orga-
risation visé & lalinéa 1}, le présent Proto-
cole entre en vigueur lrols mols aprés la
date & laguelle sa ratification, son accepta-
fion, son approbation ou son adhésion a été
notifiée par le Directeur général.

5) Tout Etat ou organisation visé 4 l'alinéa
1} peut, lors du dépdt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d’approbation
du présent Prolocole, ou de son instrument
d'adhésion audit Protocole, déclarer que la
protection résuftant d’'un enregistrement in-
ternational effectué en vertu du présent Pro-
tocole avant la date dentrée en vigueur
dudit Protocole 4 son égard ne peut faire
'objet d’'une extension & son égard.

Artikel 15
Kindlgung

Article 15
Dénonclation

{1) Dieses Protokoll bleibt ohne zeitliche
Begrenzung in Kraft.

1) Le présent Protocole demeure en vi-
gueur sans limitation de durée,

{2) Jede Vertragspartei kann dieses Pro-
tokoll durch eine an den Generaldirektor
gerichtete Notifikation kiindigen.

2) Toute partie contractante peut dénon-
cer le présent Protocole par notification
adressée au Directeur général.

(3) Die Kindigung wird ein Jahr nach dem
“Tag wirksam, an dem die Nofifikation beim
Generaldirekfor eingegangen ist.

3} La dénonciation prend effet un an
aprés le jour ot le Directeur général a regu
la nofification,

{4) Das in diesem Arlikel vorgesehene
Kindigungsrecht kann von einer Vertrags-
partei nicht vor Ablauf von fonf Jahren nach
‘dem Zeilpunkt ausgelibt werden, zu dem
" dieses Profokoll fir sie in Kraft getreten

4) La facuité de dénonciation prévue par
le présent article ne peut &lre exercée par
une pame contraclante avant T'expiration

4 laquelte le présent Protacole est entré en’

- viguewr & I'égard de cette partie contractan-  ist.

te.

5) &) Lorsqu'une marque fait fobjet d'un
enregistrement intemational ayant effet,
dans 'Elal ou I‘orgamsalson intergouverne-
mentale qui dénonce le présent Prolocole, &
fa date 4 laquelle Ta dénonciation devient

(5} a} Ist eine Marke zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Kindigung Gegen-
stand elner intemationalen Registrierung
mit Wirkung in dem kindigenden Staat oder
der kindigendsn zwischenstaatlichen Or-
" ganisation, so kann der Inhaber dieser He-
gistriérung bei der Behdrde des kindigen-
den Staates oder der kindigenden zwi-
schenstaatlichen Organisation ein Gesuch
um Eintragung derselben Marke einreichen,
das so behandelf wird, als sei es zum Da-
tum der internationalen Registrierung nach
“Artikel 3 Absatz 4 oder zum Datum der
Eintragung der ferritorialen Ausdehnung
nach Artikel 3* Absatz 2 eingereicht wor-
den; es genieBt, fals die intemationale He-
gistrierung Priorital genof3, dieselbe Priori-
tat, sofemn

eﬁec!we le titulaire dudit enregistrement
peut déposer, auprés de T'Office dudit Etat
ou de ladite orgamsatnon une demande
denregistrement de la méme marque, qui
sera traitée comme si elle avait ét¢ déposée
4 la dale de Fenregisirement international
selon ['amcle 3.4) ou 4 la date dlinscription
de Textension territoriale selon Varticle, 3
23 et qui, si 'enregistrement béneéficiait dala
priorité, bénéficiera de la méme priorité.

Sous réserve

dieses Gesuch innerhalb von zwei Jah-
ren nach dem Zeilpunkt eingergicht
wird, zu dem die Kindigung wirksam
wurde,

i} que ladite demande soit déposce dans i)
las deux ans & compter de la date 4
laguelle la dénonciation est devenue ef-
fective,

ii) que les prodults et services énumérés i)
dans la demande soient couverts en fait
par la liste des produils et des services
figurant dans Tenregistrement interna-
tional & 'égard de 'Etat ou de 'organisa-
_ tion intergouvernementale qui & dénon-
cé e présent Prolocole, et

die im Gesuch aufgeflhrien Warsn und
Dienstleistungen in bezug aufl den kin-
digenden Staat oder die kindigende
zwischenstaatliche Organisation tal-
séchlich von der in der internationalen
Registrierung enthaitenen Liste der Wa-
ren und Dienstleistungen erfaBt sind
und
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{iiiy such application complies with all the
requiremeants of the applicable law, in-
cluding the requirements conceming
fees,

{b) The provisions of subparagraph
(a) shall also apply in respect of any mark
that is the subject of an international regis-
tration having effect in Contracting Parties
other than the denouncing State or inter-
governmental organization at the date on
which denunciation becomes effective and
whose holder, because of the denunciation,
is no jonger entitied to file intemational ap-
plications under Article 2(1).

Article 16

Signature; Languages;
Depositary Functions

{1} {a) This Protocol shall be signed in a
single copy in the English, French and

Spanish languages, and shall be deposited

with the Director General when it ceases to
be open for signature at Madrid. The texts in
the three languages shall be equally au-
thentic.

{b) Official texts of this Protocol shall
be established by the Director General, after
consultation with the interested govern-
ments and organizations, in the Arabic,
Chinese, German, ltafian, Japanese, Por-
luguese and Russian languages, and in
such other languages as the Assembly may
designate.

{2) This Protocol shall remain open for
signature at Madrid until December 31,
1989.

{3) The Director General shall transmit
two coples, certified by the Government of
Spain, of the signed texts of this Protocol to
all States and intergovernmental organiza-
tions that may become party to this Proto-
col.

(4) The Director General shall register this
Protocol with the Secretasiat of the United
Nations.

(5) The Director General shall nolify all
States and international organizations that
may become or are parly to this Protocol of
signatures, deposits of instruments of rati-
fication, acceptance, approval or accession,
the entry into force of this Protocol and any

amendment thereto, any nolificalion of de-

nunciation and any declaration provided for
in this Protocol.

iif) que ladite demande soif conforme & ou-
tes les exigences de la législation ap-
plicable, y compris celles qui ont trait
aux taxes.

b} Les dispositions du sous-alinéa a)

s'appliquent aussi & Négard de toute mar.’

que qui fait l'objet d’un enregistrement inter-
national ayant . effet, dans des parlies
contractantes autres que I'Etat ou Forgani-
salion intergouvernementale qui dénonce le
présent Protocole, & la date a laguelle la
dénonciation devient effective, et dont le
titulaire, en raison de la dénonciation, nest
plus habilité & déposer des demandes inter-
nationales selon Farticle 2.1},

Article 16

Signature; langues;
fonctions de dépositaire

1} a) Le présent Protocole est signé en
un seul exemplaire en langues frangaise,
anglaise et espagnote el est déposé auprés
du Directeur général forsqu'il nest plus
ouvert & la signature 4 Madrid. Les textes
dans les trois langues font également foi,

- b} Des textes officiels du présent Pro-

[tocole sont établis par le Directeur général,

aprés consultation des Gouvemements et
organisations intéressés, dans les langues
allemande, arabe, chincise, italienne, ja-
ponaise, portugaise et russe, et dans les
autres langues que Assemblée pourra in-
diguer.

2) Le présent Protocole reste ouvert a la
signature, & Madrid, jusquau 31 décembre
1989.

3) Le Directeur général transmet deux
copies, cerfifiées conformes par le Gouver-
nement de Espagne, des textes signés du
présent Protocole & tous les Etats et organi-
sations intergouvernementales qul peuvent
devenir parties au présent Protocole.

. 4} Le Directeur général fait enregistrer le

7 présent Protocole auprés du Secrétariat de

I'Crganisation des Nations Unies.

5) Le Directeur général notifie & tous les
Etats et organisations Internationales qui
peuvent devenir parties ou sont parties au
présent Protocole les signatures, les dépdts
d'instrumenis de ratification, d'acceptation,
d’'approbation ou d'adhésion, ainsi que
l'entrée en vigueur du présent Protacole et
de toute modification de celui-¢i, toute notifi-
cation de dénonciation et toute déclaration
prévue dans le présent Protocole.

iif) dieses Gesuch allen Vorschriften des

geltenden Rechts einschlieBlich der Ge-
bahrenvorschriften entspricht.

b) Die Bestimmungen des Buchsta-
bens a finden ebenfalls in bezug auf Marken
Anwendung, die im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Kiindigung Gegenstand einer
intemationalen Registrierung mit Wirkung in
anderen Vertragspareien als dem kindi-
genden Staat oder der kindigenden zwi-
schenstaatlichen Organisation sind und de-
ren Inhaber wegen der Kindigung nicht
mehr berechtigt sind, internationale Gesu-
che nach Artikel 2 Absatz 1 einzureichen.

Artikel 16

Unterzeichnung; Sprachen;
Aufgaben des Verwahrers

(1) a) Dieses Protokoll wird in einer Ur-
schrift in englischer, franz8sischer und spa-
nischer’ Sprache unterzeichnet und beim
Generaldirektor hinterlegt, wenn es in Ma-
drid nicht mehr zur Unterzeichnung aufliegt.
Der Wortlaut ist in den drei Sprachen glei-
chermaBen verbindlich.

b) Amtliche Fassungen dieses Proto-
kolls werden vom Generaldirektor nach Be-
ratung mit den beteiligten Regierungen und
Organisationen in arabischer, chinesischer,
deutscher, italienischer, japanischer, portu-

_giesischer und russischer Sprache sowie in

anderen Sprachen hergestellt, welche die
Versammiung bestimmen kann.

{2) Dieses Protokoll fiegt bis zum 31. De-
zember 1982 in Madrid zur Unterzeichnung
auf.

{3} Der Generaldirektor Ubermittelt zwei
von der spanischen Regierung beglaubigte
Abschriften des unterzeichneten Wortlauts
dieses Protokolls allen Staaten und zwi-
schenstaatlichen Organisationen, die Ver-
tragspartei des Protokolls werden kérnen.

{4) Der Generaldirektor 148t dieses Proto-
koll beim Sekretariat der Vereinten Natio-
nen registrieren.

(5) Der Generaldirektor notifiziert ailen
Staaten und intemationalen Organisatio-
nen, die Vertragsparteien dieses Protokolls
werden kénnen oder sind, die Unterzeich-
nungen, Hinterlegungen von Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitritis-
urkunden, das Inkraftireten des Protokolls
und etwaiger Anderungen desselben, jede
Motifikationn etner Klndigung und jede in
dem Protokoll vergesehene Erklarung.
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Denkschrift

1. Aligemelnes

1. Ziel des Protokolls

Das Protokoll zum Madrider Abkommen tber die inter-
nationale Registrietung von Marken ist am 27. Juni
1989 auf der Diplomatischen Konferenz von Madrid
angenotmmen und am 28. Juni 1989 von 19 Staaten -
darunter die Bundesrepublik Deutschiand — unterzeich-
net worden. Durch das Protokoll wird neben das fortbe-
stehende Madrider Abkommen dber die internationale
Registrieruny von Marken ein paralleles Vertragswerk
gesetzt mit dem Ziel, den Beitritt weiterer Staaten zum

Systemn der intermationalen Markenregistrierung _zu.

ermdglichen. Darlber hinaus soll eine Verbindung zum
Gemelnschaftsmarkensystem der Européischen Union
geschaffen werden.

Im folgenden werden die Vorgeschichte und der Hinter-
grund des Protokolls, sein Inhalt und die Abweichungen
vom Madrider Abkommen Gber die internationale Regi-
strierung von Marken in der Stockholmer Fassung vom
14. Juli 1967 (BGBI. 1970 [1 5.293, 418) mit Anderun-
gen vom 2. Oktcber 1979 — BGBI. 1984 Il 5. 799 —
(Madrider Markenabkommen, MMA) sowie die Bedeu-
tung der neuen Regelungen zusammenfassend dar-
gestellt.

. Vorgeschichie und Hintergrund des Protokolis

In s&mtlichen Bereichen des geistigen Eigentums rich-
tet sich der Schutz von Individualrechlen nach dem
sogenannten Territorialitdtsprinzip. Dies bedeutet, daf3

fur den Schutz von Rechten in einem bestimmten Staat
dessen nationale Rechtsordnung fir den Inhalt, Um-

fang und die Schranken des Schutzes mafgeblich ist,

Markenschutz in Deutschland setzt daher grundsatzlich
die Eintragung der Marke beim Deutschen Patentamt

voraus. Inhaber von deutschen Marken missen, wenn
sie ihre Marke in anderen Staaten schitzen wollen, die
jeweiligen naflonalen Eintragungsverfahren unter un-
terschiedlichen formellen und materiellen Vorausset-
zungen durchlaufen. Um die aus dem Tefritorialitals-
prinzip erwachsenden Nachteile zu Gberwinden, hat es
bereits seit Ende des letzten Jahrhunderis immer wig-

die Markenregistrierung zu schaffen,
Bereits im Jahre 1891 wurde in Madrid das Abkommen

tber die internationale Registrierung von Marken als

Nebenabkommen zur Pariser Verbandsiberginkunft

vom 20. Marz 1883 zum Schutz des gewerblichen’

Eigentums abgeschiossen. Das Abkommen_ist_mehr-

fach revidiert worden. Dem Madrider Markenabkom-

men gehéren zahlreiche kontinentaleuropéische Staa-
ten West-, Mittel- und Osteuropas sowie einige nord-
afrikanische Staaten an. Seit 1989 sind die Volksrépu-
blik China und weitere 17 mittel- und osteuropdische
Staaten dem Abkommen beigetreten; insgesamt waren

am 1. Januar 1995 43 Staaten Mitglieder des Ab-

kommens.

Das Madrider Markenabkommen erleichtert lediglich

das Verfahren der Registrierung, vereinheitiicht aber

nicht die materiellen Schutzvoraussetzungen. ks erdff-
net den Angehérigen eines jeden Vertragsstaates die
Maglichkeit, ihre Marken for Waren und Dienstleistun-
gen (ber eine einzige, zentrale Hinterlegung (Anmel-
dung) beim Internationalen Biro der Weltorganisation
fir geistiges Eigentum (WIPQ) in anderen Vertrags-
staaten schitzen zu lassen. Die Arbeitswelse des Ab-
kommens beruht auf folgenden Prinzipien: Mit einer
elnzigen Hinterlegung, die alle formellen Voraussetzun-
__gen einer nationalen Anmeldung in den anderen Ver-
tragsstaaten ersetzt, kann fir jede im Ursprungsland
__ egingetragene Marke ber eine internationale Beglstrie-
rung bel der WIPO in Genf um Schutz in anderen
Mitgliedstaaten, die vom Anmelder im einzelnen
benannt werden missen, nachgesucht werder. Die
intemationale Registrierung wird verdffentlicht und den
Markenbehdrden der Lander mitgeteilt, tir die der
Schutz beantragt wird. Jeder dieser Staaten kann den
~ Schutz firr sein Hoheitsgebiet aufgrund von emtgegen-
stehenden nationalen Schutzversagungsgriinden ver-
weigern. Die internationale Registrierung hat die Wir-
kung einer nationalen Markeneintragung, sofern der
- Schutz in dem benannten Land nicht innerhalb einer
Frist von zwolf Monaten verweigert wird; die materieflen
Schutzvoraussetzungen richten sich jedoch nach dem
- jeweiligen nationalen Recht des einzelnen Verrags-
staates. Wahrend einer Frist von funf Jahren ist die
- - imternatiorale Registrierung zundchst von der im Ur-
sprungsiand eingetragenen Marke (der sogenannien
Basismarke) abhéngig. Erlischt innerhaib dieser Frist
der Schutz im Ursprungsiand, so geht auch der Schutz
-in den anderen Mitgliedstaaten verloren,

Stat! der nationalen Gebihren sind an die WIPO die in
— - der Ausfahrungsordnung zum Madrider Markenabkom-
men vorgesehenen Geblhren zu entrichten, eine

“Grundgebihr von zur Zeit 846,~ Schweizer Franken,
- -—gime Erganzungsgebihr fir jedes benannte Land in
Héhe von 94,— Schweizer Franken sowie gegebenen-

falls Zusatzgebahren fir jede drei Klassen dbersteigen-

- —~—de Klasse von Waren oder Dienstieislungen in Héhe
von jeweils 94 — Schweizer Franken. Diese Geblhren
decken eine Schutzdauer von 20 Jahren ab. Damit ist

R . : ke
der Versuche gegeben, eif internationales System far —das Verfahren nach dem Madrider Markenabkommen

— —wesentlich billiger als die Summe entsprechender ein-
zelstaatlicher Verfahren. Dies gilt insbesondere, wenn
Lander benannt werden, die vor der Eintragung ven,

- Marken aufwendige Prifungsverfahren durchfilhren

- - und kostendeckende Gebihren fir den Verwaltungs- -

aufwand ihres nationalen Verfahrens verlangen.

— ~Diese Vortelle des Madrider Markenabkommens ge-
genitber einer Mehrzahl von einzelstaallichen Verfah-
ren, insbesondere der einheitliche Antrag in nur einer,
namiich der franzdsischen Sprache, und die einmalige
Geblhrenzahlung, fihren dazu, dai der Markenschutz
im Ausiand von den Angehdrigen der Mitgliedstaaten in
erheblichern Umfang Gber das Madrider System erwor-
ben wird. So gingen im Jahre 1994 beim Internationa-
len Baro der WIPQ in Genf ca. 22000 Anfrage aul
internationale Registrierung und Erneuerung ein, da-
__von ca. 20% aus der Bundesrepublik Peutschland.
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Aber nicht nur die deutschen Markeninhaber machen

von der Mdglichkeit der internationalen Registrierung .

regen Gebrauch: Deutschland wird auch in der Gber-
wiegenden Anzahl internationaler Registrierungen als
Schutzland benannt (1994: 13464). Diese Schutzer-
streckungen wurden allerdings nur zum Teil witksam,
denn in ungefahr einem Drittel aller Falle (1994: 3 505)
wurde eine Mitteilung (ber die Schutzversagung vom
Deutschen Patentamt an die WIPO abgesandt.

Dennoch sind zahireiche = Léander  dem Madrider
Markenschutzsystem ferngeblieben. Insbesondere die
Vorpriifungsldnder, die, wie GroBbritannien und die
USA, eine strenge und oft langwierige Vorprifung auf
absolute und relative Eintragungshindemisse durch-
fohren, sehen sich durch das System des Madrider
Markenabkommens gegentber den Landern chne Vor-
prifung oder mit Prifung lediglich auf absolute Schutz-
versagungsgrande benachteiligt. Sie fihren als Argu-
mente gegen einen Beitiiit an, daB die Dauer ihres
nationalen Priifungsverfahrens es ausschlieBe, die in
Artikel 4 der Pariser Verbandsibereinkunft (PVU)} vor-

gesehene Sechsmonatsfrist zur Geltendmachung der

Prioritét einer nationalen Eintragung einzuhalten. We-
gen der vollen Amtspriffung vergingen in der Regel
auch mehr als die nach dem Madrider Markenabkom-
men zuldssigen 12 Monate bis zur Entscheidung, ob
der internationalen Registrierung der Schutz verweigert
werden soll. Daritber hinaus filhlen sich diese Staaten
durch das einheitliche Geb{hrensystem mit Standard-
geblhren fir alle benannten Staaten benachiefligt, da
sie fiir eine nach dem Abkommen registrierte Marke
keine kostendeckenden Gebiihren einnehmen kénnen.
Neben GroBbritannien und den USA sind auch andere
wichtige Staaten wle Kanada, Japan und Australien
nicht Mitgliedstaaten des Madrider Markenabkommens
geworden. : ' o

Der zundchst von der WIPQ unternommene Versuch,
diese Lander in ein neues, internationales Registrie-
rungssystem elnzubinden, fihrte 1973 zur Dipfomati-
schen Konferenz von Wieri, bei welcher der Vertrag
Ober die Internationale Registrierung von Marken
(Trademark Registration Treaty — TRT) abgeschlossen
wurde. Der Vertrag ist zwar 1980 tir fanf Lander in Kraft
getreten, hat aber in der Praxis keine Bedeutung er-
langt.

Neuen Aufschwung hat das Vorhaben der Uberarbei-
tung des intemationalen Systems der Markenregistrie-
rung durch die Schaffung eines autonomen Marken-
rechts fir die Europaische Gemeinschaft erhalten. Die
Beratungen Gber das einheitliche System der europdi-
schen Gemeinschaftsmarke, die schliellich Ende 1993
zur Verabschiedung der Verordnung (EG) Nr. 40 des
Rates vomn 20. Dezember 1993 iber die Gemein-
schaftsmarke (ABl. EG Nr. L 11, S. 1) fihrten, veranlaB3-
ten das Internationale Baro der WIPQO dazu, die Not-
wendigkeit einer Verknlpfung des neuen européischen
Schutzsystems mit dem internationalen WIPO-Regi-
strlerungssystem zu priifen. Dabei stellten sich folgen-
de Fragen:

- Wie kann der Beitritt der Mitgliedslander der Euro-
péischen Union, die bisher dem Madrider Marken-
abkommen noch nicht angehdren, ermdglicht wer-

den? Denn nur in diesem Fall kann die Wirkung

einer infernationalen Registrierung mit Schutzer-

streckung auf die Gemeinschaftsmarke far das ge-
samte Gebiet der Européaischen Union sichergestelit
‘werden.

— Wie kénnen zwischenstaatliche Crganisationen, wie
die Européische Gemeinschaft, erstmals in ein sol-
ches multiiaterales Vertragswerk eingebunden
werden? Die internationalen Vertrage auf dem Ge-
biet des geistigen Eigentums sind namlich bislang
nur zwischen Staaten abgeschlossen worden.

In den Jahren 1985 bis 1987 wurden von einer Exper-
tengruppe der WIPO Lésungen zur Erweiterung des
Kreises der Vertragsstaaten und zur Herstellung einer
Verbindung zwischen dem kinftigen EG-Markenrecht
und dem System der internationalen Markenregistrie-
rung ausgearbeitet.

. Inhalt des Protokolls

Wahrend der Diplomatischen Konferenz vom 12. bis

. 28. Juni 1989 in Madrid ist es gelungen, tar den in der

Expertengruppe ausgearbeiteten Vorschlag Zustim-
mung zu erhalten. Der erreichte Kompromid enthalt
eine Verknipfung zwischen dem in den gegenwiértigen
Mitgliedsldndern des Madrider Markenabkommens
vorherrschenden, relativ einfachen Markenschutzsy-
stem und dem System einer vollen Amtsprifung und
ermdglicht dariber hinaus den Beitritt der Europai-
schen Union zum System der internationalen Marken-
registrierung.

Das Profokoll zum Madrider Markenabkemmen stellt
neben das Verfahren nach dem Abkammen ein paralle-
les Verfahren, das in zahlreichen Bestimmungen dem
Verfahren nach dem Abkommen gleicht, Mit Ausnahime
der Neuerungen, die die Hindernisse far den Beitritt
weiterer Staaten aus dem Weg raumen sollen, folgen
die Bestimmungen teilweise wortlich ~ bei kleineren
redaktionellen Abweichungen — den Regelungen des
Madrider Markenabkommens.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Madrider
Markenabkommen und dem Protokell bestehen in den
folgenden flinf Neuerungen:

— Nach Artikel 2 kann eine infernationale Registrie-
rung nicht nur auf der Grundlage einer — nationalen
oder reglonalen — Markeneintragung, sondern auch
schon auf der Grundlage einer Markenanmeldung
erworben werden. Damit wird den Vorprafungs-

- landern Rechnung getragen, in denen wegen der
vollen Amtspriifung in der Regel mehr als sechs
Monate vom Anmeldedatum bis zur Eintragung
vergehen, mit der Folge, daf3 der Anmelder die
Pricritét der nationalen Anmeldung im Rahmen des
Madrider Markenabkommens nicht geltend machen
kann.

~ Mit der Maglichkeit der Verlangerung der Frist flr

die Schutzverweigerung auf 18 statt 12 Monate ist
sichergestellt, daB Staaten mit umfassender Amts-
prifung die international registrierte Marke einer
ebenso umfassenden Prifung unterziehen kdnnen
wie nationale Markenanmeldungen {Arfikel 5 Abs. 2
Buchstabe b). Dariber hinaus haben die Vertrags-
parteien auBerdem das Recht, die Frist im Einzelfall
auf bis zu sieben Monate nach Beginn der Wider-
spruchsfrist oder einen Monat vom Ablauf der Wi-
derspruchsfrist an zu verléingern (Artikel 5 Abs. 2
Buchstabe c).
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— Das Gebihrensystem nach Artike! 8 des Protokolls
Uberlaft den Vertragsparteien die Wabhl, sich — wie
nach dem Madrider Markenabkommen — mit einer
einheitlichen Gebihr fir die Schutzerstreckung zu
begniigen, die von der WIPO an das_belreffende
Land weitergeleitel wird, oder aber eine sogenannte
Jndividuelle” Gebihr festzusetzen, die in der Héhe

auf die Summe begrenzt ist, die fir eine nationale -

Eintragung verlangt werden kann. Dabei sind die
Einsparungen zu bertcksichtigen, die sich aus dem
internationalen Verfahren ergeben. Dieser Kompro-
mi3 tragt den Bedirnissen der Vertragspartelen
Rechnung, die eine einheitliche Gebdhr als nicht
akzeptabel ansehen, weil ihre nationalen Geblihren
wesentlich hoher sind als die intemationalen Ge-
bihren.

— Wahrend der ersten finf Jahre ist die internationale

Registrierung vom Bestand der Basiseintragung ab-

hangig (Artikel 6 Abs. 3 des Protokolls). Da der
Schutzveriust durch einen erfolgreichen ,Zentral-
angrif in der paralielen Regelung des Artikels 6
Abs. 3 MMA haufig kritisiert worden ist, bestimmt
das Protokoll nun, daB die international registrierte
Marke bei Wegfall des Heimatschutzes innerhalb
der Finf-Jahres-Frist in den jeweiligen Schutz-
landem unter Beibehaltung der Prioritét in elne
nationale Markenanmeldung .umgewandell" wer-
den kann (Artike] g, ,

—  Der Beitritt zwischenstaatlicher Organisationenistin =

Artikel 14 Abs. 1 Buchstabe b vorgesehen. Danach
kann jede zwischenstaatiiche Organisation, die ein
reglonales Amt zur Markenregistrierung belreibt,
dem Protokoll beitreten, soferm wenigstens einerder
Milgliedstaaten der Organisation Milglied der Pari-
ser Verbands(ibereinkunft zum Schutz des gewerb-
lichen Eigentums ist. Damit steht der Européischen
Union der Beitritt zum System der internationalen
Markenregistrierung nach dem Protokol! offen.

Wegen des Inhalts der einzelnen Bestimmungen wird

im Gbrigen auf die Erlauterungen unter 1l. verwiesen.

Um die Voreile, die das bewihrte System nach dem
Madrider Markenabkommen fir eine Reihe der groBen
westlichen Industrielander, insbesondere Deutschland,
Frankrelch, ltalien, Portugal und Spanien, bietet, bei-
zubehalten, wurde in Artikel 8= des Protokolls die
sogenannte Schutzklausel eingefigt, die das Verhal-

nis der Vertragsstaaten des Madrider Markenabkom- _ '

mens unterefnander regelt. Nach Artikel 8- sind im
Verhalinis zwischen zwei Vertragsstaaten des Proto-
kolls, die zugleich Mitglieder des Madrider Markenab-
kommens sind, ausschlieB3lich die Bestimmungen des
Abkommens anzuwenden. Damit wird das Ziel des
Protokells. zum Ausdruck gebracht, den Kreis der
Anwender des internationalen Markenregistrierungs-
systems zu erweitern, die bestehenden Regelungen in
ihrem Gellungshereich aber nicht zu verdndern. Auf
internationale Anmeldungen aus Deutschland, mit de-
nen Schuiz In Spanien, das ebenfalls sowohl. dem
Protokoll als auch dem Abkommen. angehdrt, erstrebt

wird, werden daher weiterhin allein die. Verfahrens- .

regeln des Abkommens Anwendung finden. Hingegen
werden flr Anmeldungen aus den Protokoll-Landern

Schweden und GreBbritannien mit Schutzerstreckung

auf Deutschland lediglich die Bestimmungen des Proto-

kolls. maBgeblich sein. Nach Artikel 9=~ Abs. 2 des
Protokolls kann jedoch nach Abtauf einer Frist von zehn
Jahren nach inkraftreten des Protokolls, frithestens
finf Jahre nach dem Beltritt der Mehrheit der Mitglied-

.. .staafen des Madrider Markenabkommens zum Proto-

koll, die Versammiung beschlieflen, die Schutzklausel
aufzuheben oder etnzuschranken.

. Ausfihrungsordnung

Nach dem gegenwartigen Stand der Uberlegungen
wird kanftig eine ,Gemeinsame Austihrungsordnung
zum Madrider Abkommen und zum Protokoll samtliche
durch das Madrider Markenabkommen, durch das Pro-
tokoll oder zugleich durch das Madrider Markenabkom-
men und das Protokoll geregelten Verfahren erfassen.
Diese Gemeinsame Ausfihrungsordnung” wird von
der Versammiung des Madrider Verbands (Vertrags-
staaten des Madrider Markenabkommens und Prolo-
koll-Vertragsparteien} beschlossen werden, sobald das
Datum des Inkrafttrelens des Protokolls feststeht,

In dem bereits vorliegenden Entwurf dieser Ausfih-
rungsordnung, die gleichzeitig die bisherige Austih-
rungsordnung zum Madrider Markenabkommen erset-
zen soll, wird zwischen drei Arten von Verfahren unter-
schieden. Welches. der drel Verfahren Anwendung fin-
det, hang! von der Zugehdrigkeit der beteiligten Lander
zum Madrider Markenabkommen, zum Protokoll oder
zU beiden ab.

— Beziglich internationaler Anmeldungen, bei denen
das Ursprungsland entweder nur dem Abkommen
oder sowohl dem Abkommen als auch dem Proto-
koll angehdrt, finden ausschlieBlich die Regelungen
des Abkommens Anwendung, wenn sich der Schutz
der intemationalen Registrierung auf Lander be-
zieht, die dem Abkommen angehéren, gleichgiiltig,
ob sie auch dem Protokoll angehdren.

- Bei internationalen Anmeldungen, bei denen das
Ursprungsland nur dem Protokoll oder zugleich dem
Abkommen und dem Protokoll angehdnt, sich die

- internationale Registrierung aber lediglich auf eine

-- Vertragspartei bezieht, die dem Protokall angehért,
findet ausschlieBlich das Protokell Anwendung.

— Ein kombiniertes Verfahren mit Anwendung der Re-
gelungen sowohl des Abkommens als auch des
Protokolls wird eingeleitet, sobald Anmeldungen
eingehen, bei denen das Ursprungsland sowohi

.- dem Abkommen als auch dem Protokoll angehért

- und Schutz in einem Land, das dem Abkommen
angehdit, und in einem Land, das nur dem Protokoll
angehoit, begehrt wird. In diesen Fallen haben
sowoh] das Ursprungsiand als auch die WIPO
das kombinierte Verfahren anzuwenden; hingegen
arbeiten die Amter, die mit dem Schutzbegshren
- befaf3t werden, nur nach den Regein entweder des
Protokolls oder des Abkommens.

In der Praxis werden sich je nach Verfahren Unier-
schiede hauptsichlich bei der Sprache der Hinter-

" legung, einigen Anmeldeformalitdten, den Sprachen

der Verdtfetiflichung, den Gebihren und den Fristen fir
die Schutzversagung ergeben.

Die‘A%ei_!sspraé:he fir internationale Registrierungen
nach dem Madrider Markenabkommen ist Franzdsisch,

_Nach dem Entwurf der neuen gemeinsamen Ausflh-

rungserdnung ist vorgesehen, daB kinflig internatio-
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nale Hinterlegungen, auf die das Protokoll Anwendung
findet, entweder in englischer oder in franzdsischer
Sprache eingereicht werden kénnen. Auch die Verdt-
fentlichungen des Intermationalen Biros werden in den
Verfahren, die sich nicht ausschiiel3lich nach dem Ab-
kommen richten, sowohl! in Englisch als auch in Fran-
zGsisch erfolgen.

5. Sprachen

Das Protokoll ist in den Vettragssprachen Englisch,
Franz&sisch und Spanisch authentisch. Jedoch ist
nach Artikel 16 Abs. 1 Buchstabe b des Protokolls vom
Generaldirektor der WIPO nach Beratungen mit den
Regierungen der deutschsprachigen Staaten auch eine
amtliche Fassung in deutscher Sprache hergestelit
worden.

Diese Fassung, die vorstehend als amtliche deutsche
Ubersetzung verdifenilicht wird, berlicksichtigt im Hin-
blick auf die Struktur des Protokolls, das in weitgehen-
der Anlehnung an die entsprechenden Vorschriften des
Madrider Markenabkommens aufgebaut ist, die Wort-
wahl dieses Abkommens. So werden z. B, weiterhin die
Begriffe ,Gesuch®, ,Hinterlegung®, ,Ausdehnung” ver-
wendet, obwechl die innerstaatlichen deutschen Vor-
schriften im neuen Markengesetz fir diese Verfahrens-
schritte die Begriffe ,Antrag”®, ,Anmeldung™ und ,Er-
streckung“ benuizen. Dabei ist auch bericksichtigt
worden, daB_der Entwurf der néuen gemeinsamen’
Ausfihrungsordnung sdmtliche durch das Abkommen,
das Protokoll oder zugleich durch das Protokoll und das
Abkommen geregelten Verfahren erfai3t und eine von
der deutschen Ubersefzung des Abkommens abwei-
chende Wortwahl daher unzweckmabig wére,

6. Inkraftireten

Das Protokoli tritt drei Monate nach dem Zeitpunkt in
Kraft, zu dem vier Verttagspartelen, darunter ein Staat,
der nicht Vertragspartei des Madrider Abkommens ist,
oder eine zwischenstaatliche Organisation ihre Ratifi-
kationsurkunden hinterlegt haben. Die Bundesrepublik
Deutschland ist — wie alle Mitgliedstaaten der Europai-
schen Union — im EWR-Abkommen von 1992 die Ver-
pflichtung eingegangen, Vertragspartei des Protokolls
zu werden (Artikel 5 Abs. 1 Buchstabe d des Proto-
kolls 28 Qiber geistiges Eigentum, BGBI. 1983 I S. 266,
1294). Die Ratifikation hatte nach dieser Bestimmung
bereits vor dem 1. Januar 1995 erolgen sollen; spatere
Termine gelten fir Finnland und Irland {1. Januar 1996)

" sowle f0r die welteren Vertragsparteisn Norwegen
{1. Januar 1996} und Island (1. Januar 1997).

Bis Mai 1995 hallen Spanien sowie Schweden und
GroBbritannien, die dem Madrider Abkommen nicht
angehdren, ratifiziert; die Ratifizierung durch weitere
Staaten ist fir die kommenden Monate zu erwarten, so
dafl von einem Inkrafttreten Ende 1995 auszugehen
ist.

II. Zu den Bestimmungen
des Protokolls im einzelnen

Zu Artikel 1

Artikel 1 nimmt Bezug auf Artikel 1 Abs. 1 des Madrider
Markenabkommens, in dem festgestellt wird, dai die Ver-
tragsstaaten des Abkommens einem besonderen Verband
- der sogenannten Madrider Union — fir die internationale

Registrierung von Matken im gréBeren Rahmen des Pari-
ser Verbands angehdren. Die Vorschriften des Protokolls
beziehen sich auf die letzte Fassung des Madrider Mar-
kenabkommens, d. h. die Stockholmer Fassung von 1967
mit Anderungen von 1979 (BGBI. 1970 Il S. 293, 418;
1984 || S. 799).

Artikel 1 stellt klar, da3 simtliche Vertragsparteien des
Protokalls, auch wenn sie nicht Vertragsstaaten des Madri-
der Markenabkommens sind, demselben Verband ange-
héren, dem die Vertragsstaaten des Madrider Marken-
abkommens angehdren. Dies hat zur Folge, daB3 die Ange-

legenheiten des Madrider Markenabkommens und die des

Protokolls von denselben Organen verwaltet werden. Da-
zit zdhlen inshesondere die Versammiung des Ver-
bands und das Internationale Biro der WIPO (Artikel 10ff.).

- Vertragsparteien des Protckolls kénnen nicht nur Staaten,

sondem auch zwischenstaatliche Organisationen mit
einem efgenen Markenschutzsystem werden (Artikel 14
Abs. 1 Buchstabe b). Als'umfassende Bezeichnung wird
daher der Begriff ,Vertragsparteien® in Artikel 1 einge-
fahet.

Das Verhaltnis zwischen den Vertragsparteien, die sowohl
dem Madrider Markenabkommen als auch dem Protokoll
angehdren, bestimmt sich — wie in der Schutzklausel des
Artikels 9= geregelt — ausschliefllich nach dem Madrider
Markenabkommen. Das Protokoll hingegen ist anwendbar
in den Beziehungen zwischen Vertragsstaaten des Madri-
der Markenabkommens auf der einen Seite und Vertrags-
staaten und Vertragsorganisationen des Protokoils auf der
anderen Seite sowie zwischen Vertragsstaaten und
-organisationen, die lediglich dem Protokoll angehbren,

Zu Artikel 2

Artikel 2 enthilt eine der fiinf wesentlichen Neuerungen
des Madrider Markenabkommens. Abweichend von den
Regelungen des Abkommens kann nach Artikel 2 Abs. 1
eine intemationale Registrierung nicht nur auf der Grund-
fage einer Markeneintragung, sondern bereits auf der
Grundiage einer — nationalen oder regionalen — Marken-
anmeldung beantragt werden,

Damit wird ein entscheidendes Hindemis fiir den Beitritt
der Staaten beseitigt, die internationale Registrierungen
zunéchst einem haufig langer als sechs Monate dauern-
den Amtsprifungsverfahren unterziehen. In diesen Fillen
war es nicht mégiich, die Prioritat der nationalen Marken-
anmeldung nach Artikel 4 PV in Anspruch zu nehmen.

Addikel 2 Abs. 1 regelt die Voraussetzungen far den Erwerb
einer internationalen Registrierung. Der Antragsteller mui
zunachst bel der sogenannten Ursprungsbehdrde eine
nationale oder regionale Markenanmeldung, die soge-
nannte Basisanmeldung, eingereicht haben, oder Inhaher
einer von dieser Behdrde eingetragenen Marke sein, um
ein Gesuch um intermnationale Registrierung bei der Welt-
organisation fir geistiges Eigentum (WIPO) mit Wirkung
im Geblet einer anderen Vertragspartei stellen zu knnen.
Weitere Voraussetzung ist, daB er entweder Angehdriger
des Vertragsstaates ist, in dem die Ursprungsbehérde
ihren Sitz hat, oder im Gebiet dieses Vertragsstaates sei-
neh Wohnsitz oder eine gewerbliche oder Handelsnieder-
lassung besitzt (Absatz 1 Ziffer i). In dem Fall, daB die
Basisanmeldung oder die Basiseintragung bei der Behdr-
de einer Vertragsorganisation erfolgt ist, wird nach Ziffer ii
nicht verlangt, daB die Mitgliedstaaten der Vertragsorgani-
sation selbst Vertragsparteien des Protakolls sind. Damit
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wird ermdglicht, daB — sobaid der Beitritt der Européischen
Union im Hinblick aut das Harmonisierungsamt fr den
Binnenmarkt {(Marken, Muster und Modelle) erfolgt ist - ein
Gesuch um internationale Registrierung auch dann auf
eine angemeldete oder eingetragene Gemeinschafts-
marke gestitzt werden kann, wenn der betreffende An-
tragsteller einem Mitgliedstaat der Europdischen Union
angehort, der dem Protokoll nicht beigetreten ist.

Artikel 2 Abs, 2 stellt klar, dal3 das Gesuch um internatio-
nale Reglstrierung stets durch Vermittlung der Behdrde
einzurelchen ist, bei der die nationale oder regionale
Anmeldung eingerefcht oder von der die nationale oder
regionale Eintragung vorgenommen wirde. Nicht mdglich
ist damit das unmittelbare Einreichen des Gesuchs beim
Internationalen Biro. __ _

Artikel 2 Abs. 3 definiert die Begriffe ,Behdérde” und Mar-
ken", Absatz 4 den Begriff ,Gebiet einer Vertragspartei®.

Zu Artikel 3

Artikel 3 enthalt die Anforderungen an die Form und den
Inhalt des Gesuchs um internationale Registrierung. Er
folgt im wesentlichen der Regelung des Artikels 3 MMA,
allerdings mit kieineren redaktionellen Anderungen sowie
den erforderlichen Anpassungen hinsichtlich der Moglich-
keit, elne Interationale Registrierung bereits auf der
Grundlage einer Markenanmeldung zu erwerben,

in Absatz 1 ist aufgefihr, welche Angaben durch die
Ursprungsbehdrde gemacht und weiche Bescheinigungen
abgegeben werden missen. Weitere Anforderungen an
die Form und den inhalt werden in der von Artikel 3 Abs. 1
erwhhnten Ausflhrungsordnung festgelegt werden, die
nach Artikel 10 Abs. 2 Ziffer iii von der Versammlung des
Madrider Verbands beschlcssen werden wird, sobald das
Protokoll In Kraft getreten ist. Absatz 2 regelt die Klassifi-

kation der Waren und Dienstleistungen nach dem Abkom- .

men von Nizza vom 15. Juni 1957 (ber die internationale
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fir die Ein-
tragung von Marken. Nach Absatz 3 missen, falls die
Farbe als unterscheldendes Merkmal einer Marke bean-
sprucht wird, weitere Angaben gemacht und dem Interma-
tionalen Gesuch farbige Darstellungen der Marke beige-
legt werden.

Die Behtrde des Ursprungslandes bescheinigt die Uber-
einstimmung der Angaben im Gesuch mit den Eintragun-
gen Im nationalen Register und macht die nach Artikel 3
Abs. 1 erfordertichen Angaben. Das Internationale Bliro
hat folgende Aufgaben (vgl. Absatz 4} Es Xlassifiziert,
reglstriert und verdffentlicht die Marke im Internationalen
Markenblatt und zeigt die Registrierung den Behdrden der
LAnder an; fiir die der Schutz beansprucht wird. Dabei wird
{berprift, ob das Gesuch den formellen Anforderungen
des Protokolls und der Ausflhrungsordnung entspricht,
Auflerdem kontrollient das Internationale Baro den Ein-
gang der Gebihrenzahlungen. Die Beunrteilung der
Rechiswirksamkeit der Reglstrierung Ist den nationalen

Behdrden und Gerichien vorbehalten. Absatz 4 enthalt in

den Sétzen 2 und 3 die Festlegung des Datums der Regi-
strlerung. Ist das Gesuch innerhalb von zwel Monaten
nach dem Eingang bel der Ursprungsbehdrde an das
Internationale Biro weitergeleitet worden und bei diesem
eingegangen, erhall die Marke das Datum des Eingangs
bei der Ursprungsbehdrde als Registrierungsdatum. Nach
diesem Datum bestimmt sich der Beginn der Laufzeit
{Artikel 6) und der Beginh des Schutzes (Artikel 4).
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Absatz 5 stellt fest, daB die Behdrden der Vertragsparteion
eine von der Versammiung festzulegende Anzahl von
Sticken des vom Internationalen Bure herausgegebenen
Internationalen Markenblatts erhalten, damit die Bekanni-
gabe der registrierten Marken in den Verragsparteien
gewahrleistet ist.

Zu Artikel 3o

Bis zur Nizzaer Fassung von 1957 (BGBI 1962 11 S. 125;
1966 1l S. 192) erstreckte sich der Schutz aus der interna-
tionalen Registrierung einer Marke automatisch auf alle
Verbandsstaaten, ohne daf3 ein dahingehender Antrag
gestell werden muBle. Dies fihrte vielfach zu Marken-
schutz in sofchen Staaten, an denen die Markeninhaber
kein Interesse haften und zu einer erheblichen verwal-
tungsmafigen Belastung der Staaten, die eine Amispri-
fung durchfiihrien. Nachdem mit der Nizzaer Fassung eine
Bestimmung eingefUhit wurde, die vorsah, daf3 die Ver-
tragsstaaten mitteilen konnten, daf3 sich der Schutz gus
der intermationalen Registrierung auf sie nur dann er-
streckt, wenn der Inhaber der Marke es ausdriicklich be-
antragt, haben_samtliche Vertragsstaaten des Madrider
Markenabkommens diese Erklarung abgegeben. Es ist
auch nach der gegenwarlig geltenden Stockholmer Fas-
sung notig, die Staaten, fir die der Schutz begehrt wird,
ausdrickiich zu benennen und damit den jeweiligen Be-
dilrfnissen des Markeninhabers entsprechend eine ternito-
riale Auswahl zu treffen. Dieses geltende Prinzip bringt

- Artike! 3 zum Ausdruck und stellt zugleich klar, daf der

Schutz nicht aul die Vertragspartel erstreckt werden kann,
in deren Gebiet sich die Ursprungsbehdrde befindet.

ZuArtikel 3

In Absatz 1 wird wiederholl, dafB eine Ausdehnung des
Schutzes auf eine bestimmte Vertragspartei im internatio-
nalen Gesuch ausdriicklich beantragt werden mufl. Das
Schutzausdehnungsgesuch kann gleichzeitig mit dem Ge-
such_um internationale Registrierung oder, wie Absatz 2
gestattet, nachiriglich gestellt werden. Das Gesuch wird
vom Tnternationalen Biro registriert und den Behdrden der

. Vertragsparteien mitgeteill, Die Schutzausdehnung wird

von dem Datum ihrer Registrierung an wirksam; ihre Wirk-
samkeit hangt vom Bestand des Schutzes der internatlo-
nalen Registrierung ab.

Zu Artikel 4

Arikel 4 Abs. 1 Buchstabe a enthalt eine der wichtigsten
Vorschriften des Protokolis: Er legt den Zeitpunkt fest, in
dem die internationale Registrierung oder die Eintragung
der nachtraglichen Schutzausdehnung Wirkung entfaltet.

"Dabel wird dem Umstand Rechnung getragen, dal die

Vertragsparteien nach Astikel 5 Abs. 1 und 2 der Marke
den Schutz verweigern kdnnen. Rechtsbegriindend nach
Artikel 4 Abs. 1 Buchstabe a ist das Datum der volizoge-
nen. Registrierung oder Einiragung. wobei die Marke in
jeder der beteiligten Vertragsparteien zuh&chst ebenso
geschitzt ist, wie wenn sie unmittelbar bei der Behorde
dieser Vertragspartel angemeldet worden wére. Erst wenn
dem Internationalen Blro innerhalb der vorgesehenen Fri-
sten eirre Schutzverweigerung nach Artikel 5 Abs. 1 und 2
nicht mitgeteilt oder eina mitgelsille Schutzverweigerung
spater zurickgenommen wurde, besitzt die Marke In den
beteiligten Vertragsparteien von diesem Datum an einen
der naticnalen oder regicnalen Eintragung entsprechen-
den Schutz.
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in Absatz 1 Buchstabe b wird klargestellt, da3 die Regi-
strierung nach Klassen die Vertragsparteien nicht hinsicht-
lich der Beurteilung des Schutzumtangs der Marke bindet;
inhait und Reichweite des Markenschutzes richten sich
nach dem jeweiligen Recht der Vertragsparteien.

Die Pricritit nach Artikel 4 PVU kann durch Erklarung im
Registrierungsgesuch ohne weitere Férmlichkeiten in An-
spruch genommen werden (Absatz 2). Die Prioritatsfrist
nach Artikel 4 PV betragt fir Marken sechs Monate,
gerechnet vom Zeitpunkt der ersten Anmeldung. Spatere
Anmeldungen kdnnen, sofem sie innerhalb von sechs
Monaten nach der Erstanmeldung eingereicht worden
sind, deren Zeitrang in Anspruch nehmen. Im Falle des
Artikels 3 Abs. 4 Satz 2 kann sich die Frist sogar um zwei
Monate vetlingern, wenn das Gesuch um internationale
Registrierung Innerhalb von zwei Monaten nach Eihgang
bei der Ursprungsbehdrde an das Internationale Biro in
Genf weltergeleitet wird.

Zu Artikel 4v

Artikel 4> entspricht im wesentlichen der entsprechenden
Vorschriff des Artikels 4> MMA und bestimmt, daB die
Internationale Registrierung eine identische frithere natio-
nale oder regionale Registrierung ersetzt, ohne Verlust der
durch diese erworbenen Rechtspositionen.

Zu Artikel 5

Die Regelung Ober die Schutzverweigerung in Artikel 5
enthalt die zweite wichtige Abweichung vom Madrider
Markenabkommen. Wahrend nach Artikel 5 Abs. 2 MMA
die Frist f0r die Mitteilung der Schutzverweigerung maxi-
mal ein Jahr betragt, kénnen nach Artikel 5 Abs. 2 Buch-
stabe a des Protokolls die Vertragsparteien wihlen, ob sie
sich mit elner Frist von einem Jahr begniigen oder eine
tangere Schutzverwelgerungsfrist von 18 Monaten in An-
spruch nehmen. AuBerdem haben die Vertragsparteien
bei einer entsprechenden Erganzung der Erklarung das
Recht, Schutzverweigerungsgrinde, die im Wege eines
Widerspruchs geltend gemacht werden, auch noch nach
Ablauf der 18-Monats-Frist mitzuteilen, sofern sie das In-
ternationale Biiro iber diese Mdéglichkeit innerhalb der
18-Monats-Frist unterrichten.

Entsprechend der geltenden Fassung des Madrider Ab-
kommens riumt Absatz 1 den Vertragsparteien nach Maf-
gabe der fir sie geltenden Rechtsvorschrifien das Recht
ein, gegeniber dem Internationalen Biiro eine Erklérung
abzugeben, daf3 der international registrierten Marke der
Schutz nicht gewahrt werden kann. Diese Mdglichkeit be-
steht unabhingig davon, ob der Schutz fiir die betreffende
Vertragspartel bereits im Zeitpunkt des Gesuchs auf inter-
nationale Registrierung oder erst nachtraglich (Artikel 3«
Abs. 2) beantragt worden ist. Absatz 1 Satz 2 weist daraut
hin, daf3 der internationalen Registrierung von den Behér-
den der Vertragspareien nur in den durch die Pariser
Verbandsubereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Figentums gesetzten Grenzen der Schutz verweigert weg-
den kann. Satz 3 schlieft aus, daf eine Schutzverweige-
rung fir eine internationale Registrierung allein deswegen
ausgesprochen wird, weil nach dem national oder regional
geltenden Recht die Eintragung nur fiir eine beschrankte
Anzahl von Klassen oder von Waren und Dienstleistungen
" zuldssig ist,

Nach Absatz 2 sind die nationalen oder regionalen Behét-
den verpflichtet, dem Internationalen Biiro alle Griinde

mitzuteilen, die zur Schutzverweigerung gefiihit haben,
Dafiir steht nach Absatz 2 Buchstabe a maximal eine Frist
von einem Jahr nach dem Zeitpunkt zur Verfligung, zu
dem dieser Behorde das Gesuch um Ausdehnung des
Schutzes fir das Gebiet der Vertragspartei mitgeteilt wor-
den ist. Dle Frist wird damit abweichend von der Praxis
nach Artikel 5 Abs. 2 MMA (in Verbindung mit Regal 17
Abs. 1 der Ausfihrungsordnung zum MMA) nicht ab dem
Zeltpunki der tatsachlichen Registrierung, sondem ab Mit-
teilung des Schutzausdehnungsgesuchs berechnet.

Nach Absatz 2 Buchstabe b kénnen die Vertragsparteien
slalt der 12-Monats-Frist eine Frist von 18 Monaten fur die
Mitteilung der Schutzverweigerung wahlen. Damit wird den
Winschen derjenigen Vertragsparteien Rechnung getra-
gen, die, wie z, B. GroBbritannien, eine eingehende Amts-
prifung vor der Eintragung durchfihren. Die Frist von
18 Monaten gilt nur fir digjenigen internationalen Regl-
strierungen, die aufgrund des Protokolls vorgenommen
werden. Sofem sowohl die Vertragspartei, auf die der
Schutz ausgedehnt werden soll, als auch die Vertrags-
partei, in der die Ursprungsbehdrde ihren Sitz hat, zugleich
dem Protokoll und dem Madrider Markenabkommen an-
gehdren, gilt lediglich die 12-Monats-Frist des Artikels 5
Abs. 2 MMA. Dies folgt aus der Schutzklause) des Arti-
kels 9=+ des Protokolls.

Nach Absatz 2 Buchstabe ¢ haben die Vertragsparteien,
die von der allgemeinen_ Verlingerungsmaglichkeit Ge-
brauch machen, auBerdem das Recht zu erkidren, dai
Schutzverweigerungsgriinde, die im Wege eines Wider-
spruchs geltend gemacht werden, auch noch nach Ablaut
der Frist von 18 Monaten mitgeteilt werden kénnen. Die
Méglichkeiten einer Verlangerung der Schutzverwsige-
rungsfrist Gber 18 Monate hinaus sind allerdings begrenzt.
Es sind zwei Voraussetzungen zu erflllen: Zunachst muf
das Internationale Biro innerhalb einer Frist von 18 Mona-
ten Uber die Mégiichkeit unterrichtet werden, daB Wider-
spriche auch noch nach Ablauf dieser Frist eingelegt
werden kdnnen (Ziffer i}, und der Schutz mui3 auBerdem
innerhalb von sieben Monaten nach Beginn der Wider-
spruchsfrist verweigert werden; endet die Widerspruchs-
frist vor Ablauf der Frist von sieben Monaten, so mufd die
Schutzverweigerung innerhalb eines Monats nach Ablauf
der Widerspruchsirist mitgeteilt werden (Ziffer ii). In der
Regel wird woh! auch in den [andern, die eine umfassen-
de Vorprifung durchfiihren, die 18-Monats-Frist ausrei-
chen, um mitzuteilen, ob Widerspruch eingelegt worden
ist. Fiir die wenigen Falle, in denen vor Ablauf dieser Frist
noch kein Widerspruch eingelegt werden konnte, gilt eine
Frist von hochstens sieben Monaten vom Beginn der
Widerspruchsirist an,

Der Vorteil gegeniber dem gegenwdrtigen System des
Madrider Abkommens besteht darin, da der Inhaber einer
internationalen Registrierung, der eine Schutzausdehnung
auf Lander mit Amtsprilfung wanscht, jedenfalls innerhalb
der 18-Monats-Frist erfahrt, ob von Amts wegen Schutz-
verweigerungsgrinde geltend gemacht werden. Ungewi3
bleibt dann lediglich der Ausgang der Verfahren, in denen
Widerspruch eingelegt wird — wobei zu beriicksichtigen ist,
daf3 die Zahi der Widerspruchsverfahren in Landern mit
strengeren Vorprifungssystemen wesentlich geringer ist.

Absatz 2 Buchstabe d sieht vor, dai3 die Vertragsparieien
die Erklarungen zur Verlangerung der Fristen entweder in
der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde oder auch zu einem
spéteren Zeitpunkt abgeben kénnen.
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Far die Bundesrepublik Deutschiand soll es nach Auffas-
sung der Bundesreglerung auch fir internationale Regi-
strierungen nach dem Protokoll bei einer Schutzverweige-

rungsfrist von 12 Monaten bleiben. Diese Frist hat sich

nach den Erfahrungen des Deutschen Patentamts be-
wahtt; sle gewshrielstet eine elnheitiiche Sachbehandiung
von Gesuchen nach dem Madrider Markenabkommen und
nach dem Protokoll, T

Nach Buchstabe e Dberprift die Versammiung des Madi-
der Verbands die Regelungen Ober die Schutzverwefge-

rung nach Ablauf von zehn Jahren nach Inkraftireten des -
Protokolls; dabel sind Anderungen durch einstimmigen

Beschiufl der Verbandsversammiung mdglich. Da der In-
halt eines solchen Anderungsbeschlusses heute noch’
nicht absehbar ist, kann die Zustimmung der deutschen
gesetzgebenden Kdmperschaften nicht vorweggenommen
werden. Die Bundesregierung wird daher bel elner derarti-
gen Beschluifassung enen Ratifikationsvorbehalt einle-
gen mlssen, nach dem die Zustimmung der Bundesrepu-
blik Deutschland erst dann als erteilt angesehen werden
kann, wenn die Bundesregierung mitgeteill hat, daB die
deutschen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen far

Nach Absatz 3 sind Auszilge aus dem internationalen
Register, die zur Vorlage bel einer der Vertragsparteien
beantragt werden, von jeder Beglaubigung befrelt.

Zu Artikel &

Artlkel 6 betrifit die Schutzdauer einer Intemational regi-

_ strierten. Marke und ihre Abhangigkeit von der Basismarke

oder Basisanmeldung. Die Regelung steht im engen Zu-
sammenhang mit Artikel g, der die Umwandlung
elner mtemationalen Registrierung in eine nationale oder
regtonale Anmeldung emdbglicht.

Nach Absatz 1 wird die Marke zun&chst far zehn Jahre
eingetragen und kann nach den Vorschriften des Artikels 7
um beliebig viele weitere zehnjahrige Schutzintervalle er-
neuert werden. Demgegeniber betragt die Schutzdauer
fiir intemational registrierte Marken nach Artike! 6 Abs. 1
MMA 20 Jahre; allerdings erlaubt dle geltende Austih-
rungsordnung die Zahlung der Gebihr in zwel Haten fur
jeweils zehn Jahre. Die Laufzeit heginnt mit dem Datum
der internationalen Registrierung, das nach Artikel 3 Abs. 4
bestimmt wird. Der Schutz der internationalen Reglstrie-
rung wird nach Abiauf von fiinf Jahren von der Wirksamkeit

das Inkrafttreten des Beschlusses erfilll sind.

Ist die Mitteilung der Schutzverwelgerung beim Internatio-

nalen Biiro eingegangen, so wird sie unverziglich an den
Inhaber der intemationalen Registrierung weitergeleitet

{Absalz 3). Gegen die Schutzverwelgerung durch die Be-

hérden der Vertragspartei stehen dem Inhaber der intema-

tionalen Registrierung dieselben Rechtsmittel zur Ver-

fiigung, die gegen national oder regional angemeldete

Zeichen gegeben sind. :

Da das Internationale Baro lediglich die Tatsache der
Schutzverwelgerung verdffentlicht, ohne daB ‘aus der
Verdfentlichung die Grinde ersichtiich sind, kann jede
interesslerte Person nach Absatz 4 auf Antrag die Griinde
far die Schutzverweigerung erfahren. Absalz 5 bringt zum
Ausdruck, daf nach Ablauf der Fristen der Absatze 1 und 2
dle Befugnls zur Mitteilung der Schutzverweigerung
erischt. '

Absatz 6 stelit klar, daB elner international registrierten
Marke der Schutz nicht entzogen werden kann, ohne dal3
dem Inhaber Gelegenheit zur Geltendmachung seiner
Rechte gegeben wurde. Dieser Grundsatz gilt unabhangig’
davon, ob das Recht zur Verwelgerung des Schutzes nach
Absatz 5 erloschen ist oder nicht,

Zu Artikel 5

Artike! 5% entspricht wortlich Arlikel 5% MMA mit einer
Kleineren redaktionellen Abweichung im englischen und
franzdsischen Text des Protokolls. Die Bestimmiung dient
der Vereinfachung des Verfahrens und bringt zum Aus-
druck, daB die Rechim&Bigkeit des Gebrauchs der ge-
nannten Markenbestandteile zweckmaBigerweise von den
Behdrden der Vertragsparteien geprift wird.

Zuy Artikel 5™

Astikel 5= entspricht — ebenfalis bis auf kleinere redak-
tionelle Abweichungen — Artikel 5 MMA. Danach kann
ledermarin auf Antrag einen Auszug aus dem internatio-
nalen Register gegen Zahlung einer in der Ausfihrungs-
ordnung festgesetzten Gebihr erhallen (Absatz 1}. Zu
Absatz 2 ist darauf hinzuweisen, daB3 das Internationale
Biro gegenwartig keinen Recherchendienst anbietet.
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des Schutzes der zugrunde liegenden Baslsanmeldung
oder ~eintragung unabhangig {(Absatz 2). In dem genann-
ten Zeitraum entfalit der internationale Markenschutz far
sfimtliche benannten Vertragsparteien durch einen zentra-
len Angriff auf die Basismarke oder durch Zurficknahme
oder ZurGckwelsung der Basisanmeldung (Absatz 3). Die
mbglichen Griinde fur den Verlust des Schutzes werden im
einzelnen aufgefuhrt. Nach Absatz 4 muB3 die Ursprungs-
behérde das Intemationale Biro Gber den Wegfall oder die
Einschrinkung des Schutzes der Basismarke informieren
und das Internationale Bire auffordern, die internationale
Registrierung dementsprechend zu Idschen.

Zu Artikel 7

Nach Absatz 1 Ist die Emeuerung der Eingangsschutz-
dauer von zehn Jahren beliebig oft um weitere zehn Jahre
méglich; sie kann durch entsprechende Gebdhrenzahiung
bewirkt werden.

Die Absitze 2, 3 und 4 folgen den Vorschritten in Artikel 7

“Abs. 2, 4 und 5 MMA, sind aber tir die Zwecke des

Protokolls tiberarbeitet worden. Da es sich bel der WET-
neuerung” sachlich lediglich um eine Verlangerung der
Schutzdauer handelt, verbietet Absatz 2 eine Anderung
-der international registrierten Marke, Einzelheiten hierzu
wird die Ausfihrungsordnung bestimmen. Absatz 3 betrifft
die Erinnerung durch das Intemationale Bro, Absaiz 4
raumt in Ubereinstimmung mit Artikef 5% PVU eine Nach-
frist von sechs Monaten nach Ablauf der Schutzfrist fiir die
Gebihrenzahlung ein.

Zu Artikel 8

Die Gebthrenregelung in den Absé&tzen 1 bis 6 ist Inhalt-
lich eng an die Regelung des Artikels 8 Abs. 1 bis 6 MMA
angelehnt. Die dritte wesentliche Abweichung vom Madri-
der System, dle Einfihrung der sogenannten «ndividuellen
Gebihr®, ist In dem neu hinzugetigten Absatz 7 enthal-
ten.

Nach Absatz 1 kdnnen die Ursprungsbehérden die Zah-
lung von nationalen Gebdhren fir die Bearbeitung des
Gesuchs auf internationale Registrierung und die Emeue-
rung verlangen. Die entsprechenden Innerstaatlichen Vor-
schriften finden sich In den §§ 121 und 123 Markengesetz.
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Das deutsche Recht sieht lediglich Gebilhren fir die beim
Deutschen Patentamt einzureichenden Gestiche auf inter-
-nationale Registrierung und dle nachtragliche Schutz-

erstreckung nach Artikel 3= Abs. 2 des Protokolls vor, da S
_ bisherigen Markeniphaber oder die beteiligte Behdrde da-

die Erneuerung direkt bei dem Internationalen Biro zu
bewirken ist. Die Héhe der nationalen Gebiihren ist im
Patentgebiihrengesetz (Anlage zu § 1 Abschnitt A Unter-
abschnitt Ill) geregelt.

Die Absatze 2 bis 6 betreffen die an das lnternanonale
Bilro zu entrichtenden scgenannten internationalen Ge-
bithren, Dabei wird unterschieden zwischen der Grund-
gebdhr (Ziffer i), einer Zusatzgebihr fir jede, die dritte
Klasse lbersteigende Warenklasse (Ziffer ii}y und einer
Erganzungsgebihr fir jede beanspruchte Vertragspartei
(Ziffer iii), Absatz 3 betfifit Einzelheiten der Zahlung der
Zusatzgehiihr; in den Absatzen 4, 5 und & wird die Vertel-
lung der Gebihren unter die Vertragsparteien geregeft.
Nach Absatz 4 werden die Uberschisse aus den Einnah-
men des Internationalen Bdros, zu denen insbesonders
die Grundgebihren zéhlen, zu gleichen Teilen unter den
Vertragsparteien ausgeschilttet. Die Verteilung der Zu-
satz- und Erganzungsgebihren richlet sich nach der An-
zahl der Marken, fiir die wahrend des abgelaufenen Jahres
Schutz fur die beteiligten Vertragsparteien beantragt wor-
den ist. Bei Vertragspartelen mit einem Vorprifungssy-
stem wird diese Summe mit elnem in der Ausfuhrungsord-
nung festgelegten Koeffmenten vervielfacht (Absatze 5
und 6),

Die neve Regelung in Absalz 7 erdffnet den Vertragspar-
teien des Profokolls die Option, statt des Anteils an den
tiblichen Geblihren die sogenannte .individuelle Gebihr*
zu verlangen, die den entsprechenden Betrag der nationa-
len Gebihr fiir elne zehnjahrige Eintragung oder Erneue-
rung nicht Ubersteigen darf. Diese Wahimoglichkeit soll
eines der Hemmnisse fUr den Beitritt der Lander mit Pri-
tungsverfahren beseitigen, da diese nunmehr kostendek-

kende Gebihren selbst festlegen kénnen, Allerdings kén-

nen diese individuellen Gehihren nicht nur von den Ver-
tragsparteien mit Vorpriifungssystem wie z, B. Irland und
GroBbritannien, sondem von jeder Vertragspartei bean-
sprucht werden, Die Option kann sowohl in der Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunde als auch zu jedem spéteren
Zeitpunkt ausgedbt werden (Absatz 7 Buchstabe b). Bei
der Festlegung der GebOhr sind Ersparnisse, die etwa
durch die Klassifikation durch das Internationale Biro und
die Verbffentlichung der international registrierten Marke
im Internationalen Markenblatt anfallen, in Anrechnung zu
bringen.

Die Bundesregierung beabsichtigt zum gegenwértigen
Zeitpunkt nicht, von dieser Option Gebrauch zu machen.

Zu Artikel 9

Artikel 9 betrifft, ebenso wie die nachfclgenden Artikel 9%~
und 9 des Protokolls, das Verfahren im Zusammenhang
mit Anderungen einer internationalen Registrierung. Die
Vorschriften sind den Bestimmungen der Artikel 8%, 8, 97~
und 9= MMA nachgebildet, fiir die Zwecke des Protokolls
jedoch vereinfacht und zusammengefalBt worden.

Entfallen ist die Unterscheidung zwischen den Ubertragun-
gen ohne einen Wechsel und solchen mit elnem Wechsel
des Landes des Inhabers, wie sie in Artikel 9 Abs. 1 und
Artikel 8" Abs. 1 MMA vorgesehen sind. Neben der betei-
ligten Behérde kann nunmehr auch der Inhaber der inter-

na'uonai remstrlerten Marke selbst einen Antrag auf Ande-

rung im internationalen Register stellen, sofern er die
Voraussetzungen des Artikels 2 Abs. 1 erfilit. Hingegen
kann der Erwerber der internationalen Hegistrlerung die-
sen _Antrag nicht stellen; er ist darauf angewiesen, den
zu zu veranlassen. Nihere Einzelheiten, elwa auch zur
Frage der Teilibertragung, die in Artike! 9 MMA geregelt
ist, wird die Ausflihrungsordnung enthalten. Verzichiet
wurde auch auf diejenigen Vorschriften des Madrider
Markenabkommens, die wie z. B. Artikel 9" Abs. 1 Satz 2
und Abs. 4 auf das mafRgebliche nationale Recht verwei-
sen oder lediglich klarstellender Art sind. Dies bedeutel
Jedoch keine Abweichung von dem Grundsatz, da3 sich
die Zulassigkeit einer Rechtsanderung grundsaltzlich nach
dem nationalen oder regionalen Recht richtet; so ist nach
dem deutschen Markengesetz neuerdings eine Teilliber-
tragung der Marke zulfissig (§ 27 Abs. 1 MarkenG),

Zu Artikel gris

Auch sonstige Anderungen, die in dieser Vorschrift im
einzelnen aufgefihrt werden, werden vom internationalen
Biro nach einem einfachen Verfahren eingetragen. Die
Ausfihrungsordnung wird weitere Einzelheiten dazu ent-
halten.

Zu Artikel grer

Parallele Vorschriften finden sich In Artikel 8™ und Artike! 9
Abs. 4 MMA. Fir die Eintragung der in Artike! 9 und Artikel
g aufgelisteten Anderungen kénnen Gebiihren verlangt
werden, die In der Ausfihrungsordnung festgesetzt wer-
den. Wahrend Artikel 8> Satz 2 MMA die Eintragung eines

' Verzichts auf den Schutz aus der internationalen Registrie-

rung von Geblhrenzahiungen freistelit, trifft das Protokoll
hierzu keine Aussage und UberlaBt die Regelung der
Gebthren im Hinblick auf die Eintragung von Anderungen
der Austihrungsordnung.

‘Zu Artikel 9avter

Artikel 9= entspricht inhaltlich Artikel 9=~ MMA, ist
jedoch far die Zwecke des Protokells Gberarbeitel worden.
Von der Maglichkeit, die nationalen Markendmter durch
eine einheitliche Behdrde zu ersetzen, haben bereits die
Beneluxstaaten durch Griindung eines gemeinsamen
Benelux-Markenamts Gebrauch gemacht.

Zu Artikel qu-nqulas

Die Vorschrift, die im Madrider Markenabkommen kein
Gegenstlick hat, erlaubt es, innerhalb von drei Monaten
nach Léschung der intemationalen Registrierung eine na-
tionale Markenanmeldung in den Vertragsparteien unter
Wahrung der Prioritit der untergegangenen internationa-
len Registrierung elnzureichen. Damit scllen die Harten,
die nach dem Madrider Markenabkommen durch die Ab-
hangigkeit der internationalen Registrierung von der Basis-
marke entstehen kénnen, abgemildert werden. Die Vor-
schrift baslert aut der Uberlegung, daB die Umstande fir
die Schutzverweigerung durch die Ursprungsbehdrde in
anderen benannten Vertragsstaaten oder in bezug auf das
Recht anderer Vertragsparteien irrelevant sein koénnen.
Ein Verlust der internationalen Registrierung fir das Ge-
biet dieser Vertragsparteien ware in einem solchen Falle

_ungerechtfertigl. Die Maglichkeit der sogenannten ,Um-

wandlung® besteht auch, wenn die intemationale Registrie-
rung nur fir einen Teil der aufgefGhrien Waren oder
Dienstleistungen geléscht wird,
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Hinzuweisen ist darauf, daB Artikel 9+ lediglich dem
Erhalt der friheren Prioritat dient, die Schutzfghigkeit der
nach Artikel 97 maglichen nationalen oder regionalen
Markenanmeldung sich hingegen ausschlieiiich nach dem
natichalen oder reglonalen Becht richtet. So sieht § 125
Abs. 5 des deutschen Markengesetzes vor, daB der Anirag
auf Umwandlung unter Beachtung der Prioritat grundsatz-
lich wie eine nationale Anmeldung zur Eintragung einer
Marke behandelt wird. Nur wenn zu diesem Zeitpunkt
bereits dle fir die deutsche Schutzverweigerung maBgeb-
liche Frist abgelaufen ist oder sonstige Schutzverwelge-
rungs- und Schutzentziehungsverfahren zugunsten des
Markeninhabers rechiskraftig abgeschlossen sind, wird die
Marke ohne Mdglichkeit des Widerspruchs in das deut-
sche Markenregister eingetragen (§ 125 Abs. 5 Satz 2
und 3 MarkenG). ' '

Zu Artikel| geevies

Das Verhaltnis zwischen den Vertragsstaaten des Madri-
der Markenabkommens untereinander bestimmt sich aus-
schlieBlich nach diesemn Abkommen, auch wenn sie
gleichzeitiy dem Protokoll angehdren. Dies sieht die so-
genannte ,Schutzklausel® des Artikels 9= vor. Die

Versammiung und dem Intemationalen Bire der WIPQ
verwaltet, Absatz 1 Buchstabe b und ¢ entsprechen den
Bestimmungen des Artikels 10 Abs. 1 Buchstabe b und ¢
MMA. Absatz 2 weist auf die Aufgaben der Versammiung
nach dem Madrider Abkommen hin und ergénzt sie um
weitere Angelegenheilen im Rahmen der Durchfihrung
des Protokolls.

Absalz 3 regelt die Frage des Stimmrechts. In diesem
Zusammenhang ist von besonderer Bedeutung, dafi jede
Vertragspartei in der Versammiung eine Stimme hat und
dies auch fiir zwischenstaatliche Organisationen, insbe-
sondere also auch die Europdische Union, gilt.: Durch
Buchstabe a Satz 2 wird ausgeschlossen, daf3 diejenigen
Vertragsparteien, die nicht zugleich dem Madrider Marken-
sbkommen angehbren, Ober Fragen dieses Abkommens
abstimmen; dementsprechend haben in Fragen des Proto-

___kolls nur dessen Vertragsparieien Stimmrecht. Die Buch-

staben b und ¢ betreffen weitere Einzelheiten des Ab-
stimmungsverfahrens, insbesondere die Mdglichkeit, die
Stimme_unter bestimmten Voraussetzungen nachtréaglich
schriftlich abzugeben, sofern das Quorum wiahrend der
Tagung der Versammiung nicht erreicht werden konnte
 (Buchstabe c).

Schutzklausel hat zur Konsequenz, dafi3 im Verhaltnis zwi- g piemlich verweist Absatz 4 auf den Zwei- Jahres-

schen den Verlragspartelen des Protokolls, die sowohl
dem Abkommen als auch dem Protokell angehdren, das
bisherige System beibehalten wird. Die Regelung wurde in_
das Protokoll insbesondere deshalb singefiigt, weil das.

System des Madrdder Markenabkommens sich bewdhrt.

hat und wegen der giinstigeren Gebiihren im Verhaltnis zu_

Bhythmus, in dem die Versammlung des Madrider Ver-
bands zusammentrilt, sowie auf die Méglichke#t von auler-

--ordentlichen Sitzungen auf Verlangen eines Viertels der

stimmberechtigten Mitglieder.

einigen Landem fir die Anmelder von Vorteil sein kann, I_n__f_,_r _______

den Beziehungen zu diesen Vertragsstaaten wird daher
das Abkommen nicht vom Protokoll verdrangt. Das bedeu-
tet allerdings auch einen Verzicht auf die Neuerungen des
Protokolls: eine internationale Registrierung kann nicht auf
der Basis elner nationalen oder reglonalen Markenanmel-
dung eingerelcht werden, die Schutzverweigerungsfrist
betragt stets maximal ein Jahr, die Vertragspartefen kdn-
nen keine individuelle Gebihr verlangen, und die Um-
wandlung einer geldschien internationalen Registrierung
in eine nationale oder regionale Markenanmeidung ist
nicht mégiich. e =

Absatz 2 sleht unter bestimmten Voraussetzungen eine

Anderung oder Aufhebung der Schutzklause! des Absat-

zes 1 durch die Versammiung des Madrider Verbands vor.
Stimmberechligt sind nur dieenlgen Mitglieder der Ver-
sammlung, die sowohl Vertragsparteien des Madrider Ab-
kommens als auch des Protokolis sind. Die Méglichkeit,
die Schutzklausel mit Dreiviertel-Mehrheit aufzuhehen
oder elnzuschrinken, wurde vor allem deshalb in das
Protokali eingefagt, um ohne Einberufung einer Diplomati-
schen Konferenz dberpriifen zu kénnen, ob — nach einer
l&ngeren Ubergangsphase — das System des Abkommehs
nicht durch das System des Protokolls villig abgelfst
werden sollte.

Zu Artikel 10

Die Vertragsparteien des Prolokolls gehdren, auch wenn
sle nicht zusétzlich dem Madrider Markenabkoramen an-
gehdéren, zu demselben Verband, nimlich der Madrider .
Union als Verband von Vertragsparteien im gréBeren Bah-
men der Pariser Union. Dieser Grundsatz, der berelts In
Artike! 1 ausgesprochen wurde, wird in Absatz 1 Buchsta-
be & wiederholt. Die Angelegenheiten belder Uberginkom-_
men werden von denselben Organen, insbescndere der

3B

Artikel 11 legt — paralle! zu Artikel 11 MMA — die Aufgaben
des Internationalen Blros insbesondere im Hinblick auf die
Durchfiihrung des Protokolls und die Vorbereitung von
Revisionskonferenzen fest,

Zu Artikel 12

Hinsichtlich der finanziellen Angelegenhaiten verweist Arli-
kel 12 auf die entsprechende Regeiung in Artike! 12 MMA,
wobei die Bezugnahme auf Astikel 8 MMA durch elne
. Bezugnahme auf Artikel 8 des Protokolls ersetzt wird. In
Artikel 12 MMA wird u. a. der Haushaltsplan mit Einnah-
men und Ausgaben behandelt. Haupteinnahmeguelle des

~~Madrider Verbands sind die in Artikel 8 MMA und Artikel 8

‘des Protokolls vorgesehenen Gebihren, die unter dem
Geslchtspunkt der Kostendeckung auf Vorschiag des Ge-
neraldirektors von der Versammilung beschlossen werden
{Artikel 12 Abs. 4 MMA). Nach Artikel 12 Abs, 5 MMA
verfiigt der Madrider Vérband auBerdem Gber einen Be-
triebsmittelfonds, in den die Vertragspartelen des Ver-
bands j&hrliche Beitrdge einzahlen. Hierzu bestimmt Arti-
kel 12 Satz 2 des Protokolls, da3 Vertragsorganisationen,
also z. B. die Européische Union, als der hdchsten Bei-
tragsklasse [ (eins) nach Artikel 16 Abs. 4 Buchstabe a der
Pariser Verbandstbereinkunft zum Schutz des gewerb-
lichen Eigentums angehdrend behandelt werden.

Zu Artikel 13

Die_meisten WIPO-Ubereinkommen auf dem Gebiel des
geistigen Eigentums enthalten seit der Stockholmer Revi-
sionskonferenz von 1967 Bestimmungen, nach denen eine
Anderung der reinen Verwaltungsvorschriften mit einer
Dreiviertel- beziehungsweise Vierfinflel-Mehrheit der Ver-
sammiung beschlossen werden kann.
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Entsprechende Vorschriften enthalten Artikel 13 MMA und
Artikel 17 PVU sowie Artike! 5 der Stockholmer Ergan-
zungsvereinbarung zum Haager Abkommen Uber die inter-
nationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle,
Artikel 11 des StraBBburger Abkommens Gber die Interna-
tionale Patentklassifikation, Artikel 14 des Budapester Ver-
trags Uber die intemationale Anerkennung der Hinterle-
gung von Mikroorganismen fir die Zwecke von Patentver-
fahren, Artikel 8 des Nizzaer Abkommens (ber die interna-
tionale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fir
die Eintragung von Marken, Artikel 8 des Abkommens von
Locarno zur Emichtung einer Internationalen Klassifikation
flir gewerbliche Muster und Modelle sowie in ahnlicher
Form Artikel 61 des PCT-Vertrags fiber die intemnationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens.

Revisionen der materieflrechtlichen Bestimmungen des
Protokolls, der Vorschriften Gber den Beitritt und die Kindi-
gung durch Vertragsparteien sind hingegen nur durch ein-
stimmigen BeschiuB einer Revisionskonferenz méglich.

Ist eine Anderung der Verwaltungsvorschriften im verein-
fachten Verfahren mit der erforderlichen Mehrheijt be-
schlossen worden, muB sie von drel Vierteln der Ver-
tragsparteien, die im Zeitpunkt der BeschiuBfassung Mit-
glieder der Versammlung waren, durch Notifikationen an-
genommen werden, Die auf diese Weise angenommenen
Anderungen binden alle Mitglieder der Versammlung (Ab-
satz 3), S

Das vereinfachte Anderungsverfahren zielt darauf ab, die
Verwaltungsvorschriften des Protokolls und der genannten
anderen Ubereinkommen an sich wandelnde Bediirfnisse
anpassen zu kdnnen, ohne auf die Einberufung schwerfal-
liger Revisionskonferenzen angewiesen zu sein. Unter
Verwaltungsvorschriften sind dabei die Regelungen der
internen Struktur und Organisation des Verbands, der
Zustindigkelten der Organe einschlieBlich des Internatio-
nalen Blros sowie der Finanzierung des Verbands zu
verstehen. Anderungen, die Gber diesen Rahmen hinaus-
gehen, werden von Artikel 13 des Protokolls ebensowenig
gedeckt wie von den entsprechenden Vorschriften det
- {brigen Ubereinkommen. Insbesondere ist diese Zielset-
zung des Artikels 13 selbst, der in Absatz 1 mitzitiert wird,
zu beachten. Die Kiauseln in den genannten anderen
Obereinkommen sind denn auch bisher nur einmal dafir in

Anspruch genommen worden, die in einigen WiPO-Uber-

einkofnmen festgelegten drefjdhrigen Tagungs- und Haus-
haltszyklen an das in anderen Sonderorganisationen der
Vereinten Nationen geltende System anzupassen. So wur-
de durch Beschluf3 der jewelligen Verbandsversammiun-
gen Im Oklober 1979 fesigelegt, daB der Turnus fir die
ordentlichen Tagungen der abersten Verbandsargane von
drei Jahren auf zwei Jahre verkirzt und der jeweilige
Dreijahres-Haushaltsplan durch einen Zweljahres-Haus-
haltsplan ersetzt werden soll {vgl. die Bekanntmachung
von Anderungen volkerrechtlicher Ubereinkiinfte auf dem
Gebiet des geistigen Eigentums vom 20. August 1984,
BGBI. It S. 799). Versuche, den fir Anderungen vorgege-
benen Rahmen zu sprengen, sind nicht bekannt geworden
und waren bei der Vielzahl der Vertragsstaaten auch von
vormherein aussichtslos gewesen.

Bei dieser Sachlage kann davon ausgegangen werden,
dan das vereinfachte Anderungsverfahren nur dazu be-
nutzt werden kann, durch Anderungen interner Verwal-
tungsvorschriften das ordnungsgemafie Funktionieren des
Verbands im Obereinstimmenden Interesse aller Vertrags-

parteien zu erhalten und zu verbessem. Gegenlédufige

Tendenzen etwa in Richtung auf eine Beeintrichtigung der
Gleichheit der Vertragsparteien und ihrer Stimmrechte in
der Versammiung kénnen ausgeschiossen werden.

Die Bundesregierung beabsichtigt, durch eine Erklarung
bet der Ratifikation des Protokolls ausdriicklich festzuhal-
ten, daf3 sie von dieser Auslegung des Artikels 13 des
Protokolls und der entsprechenden Anderungsklauseln
anderer Ubereinkommen auf dem Gebiet des geistigen
Eigentums ausgeht.

Zu Artikel 14

Parallel zu Artikel 14 MMA werden in dieser Vorschrift
Fragen der Mitgliedschaft und des Inkrafttretens des Uber-
einkommens geregelt. Da es sich bei dem Madrider Ver-
band um efnen Sonderverband im Rahmen der Pariser
Verbandsiibereinkunft handelt, missen die Vertragsstaa-
ten des Protokolls Mitglieder dieses Ubereinkommens sein
(Absatz 1 Buchstabe a). Die finfie wesentliche Abweai-
chung vom System des MMA enthalt Artikel 14 Abs. 1
Buchstabe b des Protokolls, Danach kénnen auch zwi-
schenstaatliche Organisationen mit einem eigenen Mar-
kenschutzsystem Vertragsparteien des Prolokolls werden,
sofern mindestens einer der Mitgliedstaaten der betref-
fenden Organisation der Pariser Verbandsibereinkunft
angehdrt. Diese Beitrittsklause! zielt auf eine Integration
des Europaischen Gemeinschaftsmarkensystems in das
Madrider Markensystem ab.

Nachdem die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates
vom 20, Dezember 1993 (ber die Gemeinschaftsmarke
am 15. Marz 1994 in Kraft getreten ist, steht einer Ratifika-
tion des Protokolls durch die Europdische Union nichts
mehr im Wege. Diese Ratifikation wird die Ausarbeitung

-zusétziicher Rechtsvorschriften der Europaischen Union

frn Hinblick auf eine Verbindung zwischen dem System der
internationalen Registrierung nach dem Protokoll und dem
Gemeinschaftsmarkensystem erforderlich machen, darit
kinftig eine Gemeinschaftsmarke Grundlage elner interna-
tionalen Registrierung nach dem Protokoll sein und umge-
kehrt ber das System des Madrider Protokolis die Schut-
zerstreckung auf die Gemeinschaftsmarke fiir das gesam-
te Gebiet der Européaischen Union in Anspruch genommen
werden kann. Die ersten Anmeldungen beim neu geschaf-
fenen Harmenisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle) in Alicante werden voraussichtiich zu
Beginn des Jahres 1996 eingereicht werden kénnen. Bei
dieser Behorde handelt es sich nicht um eine Behdrde im
Sinne des Artikels 9°, da sie, anders als z. B. das
Benelux-Markenamt, nicht an die Stelle der nationalen
Markenémter der Mitgliedstaaten der Europaischen Union
tritt, sondern ein zusatzliches eigenstandiges Marken-
schutzsystem verwaltet,

Die Absétze 2 und 3 enthalten die (blichen Vorschriften
bezuglich der Unterzeichnung, der Ratifikation und des
Beitritts zu dem Ubereinkommen.

Damit das Protokoll in Kraft tritt, ist die Hinterlegung von
mindestens vier Ratifikations- oder Beitrittsurkunden er-
forderlich, wobei mindestens eine dieser Urkunden von
einer Vertragspartei des Madrider Abkommens und eine
weitere entweder von einem Staat, der nicht Vertragsstaat
des Madrider Abkommens ist, oder von einer der in Ab-
satz 1 Buchstabe b bezeichneten Veriragsorganisationen
stammen mul3. Damit soll gewahrleistet werden, dai3 eines
der Hauptziele des Protokolls, die Erweiterung des Kreises

der Mitgliedstaaten des intemationalen Markensystems,
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erreicht wird. Bis zum Mai 1995 hatien Spanien als Mit-
glied des Madrider Abkommens sowie Schweden und
GroBbritannien als Nicht-Vertragspartelen dieses Abkom-
mens ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt.

Absatz 5 ibemimmt das bereits in Artikel 14 Abs. 2 Buch-

stabe d und f MMA verankerte Prinzip, wonach die Schutz-

erstreckung nach dem Protokoll von den ratifizierenden

Staaten auf spatere, nach dem Inkrafitreten des Protokoils

fir sle bewirkle internationale Registrierungen beschrankt
werden kann.

Zu Artikel 15

Dle Vorschrift behandelt die Geltungsdauer des Protokolls
und die Maglichkeiten zur Kandigung durch Notifikation an

den Generaldirektor der WIPO. Wahrend die Absatze 1

bis 4 die Gblichen Bestimmungen parallel zur Regelung

in Artikel 15 Abs. 1 bis 4 MMA enthalten, findet sich in

Absalz 5 eine neue Regelung, die Unklarheiten und Zwei-
fel bezglich der Nachwirkungsklausel in Artikel 15 Abs. 5
MMA ausrdumen sowie verstarkt Nachteile der betroffe-
nen Markeninhaber durch die Kindigung vermeiden will

und dabel den Gedanken des Artikels 9™ aufgreift.

Buchstabe a sieht vor, daf3 der Inhaber einer internationa-

len Registrierung mit Wirkung in dem kindigenden Staat
oder der kindigenden zwischenstaatlichen Organisation
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bei deren Behorden ein Gesuch um Eintragung derselben
Marke einreichen kann, das, sofern die Voraussetzungen
der Ziffern i bis iii erfilit sind, die Prioritat der intermnationa-

‘len Registrierung in Anspruch nehmert 'kann. Das gleiche

gilt nach Buchstabe b auch fir denjenigen Markeninhaber,

..dem als Angehorigen des kindigenden Staates oder der

kindigenden Qrganisation eln Verlust des Schuizes seiner

- internationalen Registrierung droht,

Zu Artikel 16

wihrend das Madrider Markenabkommen in der Stockhol-
mer Fassung lediglich in einer franzdsischen Urschrift
unterzeichnet wurde, einigte man sich beim Protokoll aut
Englisch, Franzdsisch und Spanisch als Vertragssprachen
(Absatz 1 Buchstabe aj. Amtliche Fassungen des Proto-
kolls werden dariber hinaus in weiteren, in Buchstabe b
genannten Sprachen vom Generaldirektor der WiPQ her-

‘gestelit; zu diesen Sprachen gehért auch die deutsche

Sprache. Die in Buchstabe b genannten Sprachen beru-

“hen auf einer Auswertung der Markenstatistiken der ein-

zelnen Staaten; es handelf sich um die Sprachen, in denen
die Oberwiegende Anzahl von Marken angemeldet und
verdffentlicht wird. Die Absatze 3, 4 und 5 korrespendieren

mit den entsprechenden Regelungen des Madrider Mar-

kenabkommens und enthalten Einzelheiten der vom Ge-
neraldirektor zu erfiilenden Nolifizierungspfiichten.



Bundesrat Drucksache 462/95 (BeschluB)

22.09.95

Stellungnahme
des Bundesrates

Entwurf eines Gesetzes zu dem Protokoll vom 27. Juni 1989 zum
Madrider Abkommen {ber die internationale Registrierung von Marken

Der Bundesrat hat in seiner 688. Sitzung am 22. Sci)tember 1995 gemilB Artikel 76
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, gegen den Gesetzentwurf keine Einwen-
dungen zu erheben.
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