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Erlauterungen zu den Richtlinien in Markensachen vom 1.1.2006

Aufgrund einer Praxisdnderung betreffend die Weiterbehandlung hat das Institut seine
Richtlinien in Markensachen aktualisiert. Bei dieser Gelegenheit sind auch einige wenige
redaktionelle Anderungen vorgenommen worden.

Weiterbehandlung bei nicht fristgerechtem Einreichen des Prioritatsbeleges

Das Institut &ndert seine Praxis bezilglich Weiterbehandlung bei Fristversaumnis fiir die
Inanspruchnahme einer Unions- und Ausstellungsprioritat (Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG). Neu
gilt, dass dem Hinterleger die Mdglichkeit der Weiterbehandlung bei Versaumnis der Frist fur
die Einreichung des Prioritatsbeleges offen stehi:

Das Institut hat bisher gestuitzt auf Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG die Mdglichkeit der
Weiterbehandlung bei samtlichen Fristeniim Zusammenhang mit der Inanspruchnahme einer
Unions- oder Ausstellungsprioritét ausgeschlossen.

Mit Entscheid vom 28. September 2005 im markenrechtlichen Verfahren ,KEW* (MA-RS
08/04) hat die Eidgendssische Rekurskommission fir geistiges Eigentum (RKGE)
entschieden, dass Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG eine Weiterbehandlung bei Fristversaumnis
betreffend die Abgabe der Prioritatserklarung ausschliesse, nicht hingegen bei Saumnis fur
die Einreichung des Prioritatsbeleges. Fur die RKGE bedeutet "Inanspruchnahme" gemass
Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG, "den Willen zu bekunden, den durch die Hinterlegung einer
Marke in der Schweiz innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Hinterlegung in einem
auslandischen Staat begruindeten Prioritdtsanspruch ausiiben zu wollen” (E. 5). Es handle
sich mithin um eine Willenserklarung, die mit der Prioritéatserklarung abgegeben werde.
Demgegentber stelle der Prioritatsbeleg nur ein erganzendes Element (Beweisstlick) dar.
Die Nichteinreichung des Prioritatsbeleges ziehe zwar die Verwirkung des
Prioritatsanspruchs nach sich, hingegen konne nicht gesagt werden, die Prioritat sei nicht in
Anspruch genommen worden, wenn einzig die Einreichung des Prioritatsbeleges versaumt
worden sei. Der Begriff "Inanspruchnahme" in Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG bezeichne somit
die Abgabe der Prioritatserklarung, hingegen nicht die Einreichung des Prioritatsbeleges.

Nach Vorliegen des Entscheides der RKGE und vor dem Hintergrund einer vertieften
Prifung dieser Frage hat sich das Institut zu einer Praxisanderung entschieden. Das Institut
wird demnach bei Fristversdumnis betreffend die Einreichung des Prioritatsbeleges dem
Hinterleger die Moglichkeit der Weiterbehandlung eréffnen. Der Hinterleger muss den Antrag
auf Weiterbehandlung innerhalb von zwei Monaten seit Kenntnisnahme der Fristversaumnis,
spatestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versaumten Frist beim
Institut einreichen (Schriftlichkeit des Antrages wird nicht mehr verlangt). Innerhalb dieser
Frist missen zudem die unterbliebene Handlung vollstéandig nachgeholt (Einreichen des
Prioritatsbelegs) und die Weiterbehandlungsgebuihr (gegenwartig CHF 200.--) bezahlt
werden.

Diese Praxisanderung tritt ab sofort in Kraft.
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